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De mi consideracion:

En respuesta al pedido formulado mediante Oficio Nro. 357-SJG-14 referente a la tesis previa
a la obtencion del titulo de abogado, intitulada “LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA DE
LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, UN PASO MAS ALLA DEL
SECONDARY MEANING ANGLOSAJON?”, elaborada por el sefior JOSE ANDRES
BEDON PAULA, en mi condicién de profesor informante designado por el sefior Decano,
tengo a bien participarle lo siguiente:

El tema planteado es relevante desde el punto de vista tedrico y practico, mas todavia cuando
no tiene precedentes en nuestra Facultad, lo que incrementa el valor de su aporte.

Si bien su autor lo aborda detalladamente, habria sido necesario matizarlo con un concepto
gravitante en el contexto general del trabajo, como es la notoriedad marcaria. A mi juicio,
debid analizarsela a propésito del caso préctico que ocupa el tercer capitulo, lo que habria
permitido tener una visién mas acabada del tema principal.

Sus aspectos formales se ajustan a las normas metodoldgicas de la Universidad, por lo que no
admiten observaciones.
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La bibliografia y, en general, las fuentes consul

tadas, responden a la disponibilidad del medio
con relacion al tema tratado.

Como en todo trabajo de investigacion, existen algunas apreciaciones personales del alumno
con las que no coincido totalmente, lo que no impide debatirlas a la hora de su defensa.

Salvo un mejor criterio, se lo califica con la nota de 10/10.

Atentamente,




Sefior Doctor

Manuel Jiménez

SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Su Despacho.-

De mi consideracion:

En cumplimiento de la designacién efectuada como profesor informante de la
Disertacion previa a la obtencién del Titulo de Abogado, que tiene como tema “LA
DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD
ANDINA, UN PASO MAS ALLA DE SECONDARY MEANING ANGLOSAJON”,
elaborada por el estudiante sefior JOSE ANDRES BEDON PAULA, manifiesto lo
siguiente:

1.

(US)

El tema de la disertacion, reviste de un especial interés, puesto que versa sobre una
figura del sistema marcario que se encuentra establecida en el articulo 135, inciso
final de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones —CAN, que
permitiria el registro de un signo que se hubiese usado de manera constantemente
por parte de quien lo solicita o su causante y, que por efécto de dicho uso, el signo
haya adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales
se aplica. Esto, como bien lo manifiesta el alumno disertante, abre la posibilidad
que signos que no poseen distintividad, que sean genéricos, comunes o usuales y
no cumplan con otros requisitos establecidos en algunos literales del propio
articulo antes invocado, puedan ser registrados. En el desarrollo de la monografia,
se realiza también una importante comparacién con la figura del “secondary
meaning”, en relacion a las semejanzas y diferencias en su aplicacion practica,
puesto que también éste posibilita que como resultado de su uso continuo, se
puedan registrar como marcas los signos que “a priori” se consideran irregistrables.

Los razonamientos brevemente mencionados, muestran que el tema de la presente
Disertacion es de mucha actualidad y reviste la mayor importancia dentro de la
rama de la Propiedad Intelectual.

El tema es abordado por la estudiante a profundidad, justificando que posee
suficiente informacién sobre los contenidos que finalmente se traducen en
Propuestas. Estas propuestas son desarrollada bajo el marco de la doctrina,
legislacion y jurisprudencia, tanto nacional como comunitaria e internacional, en
una interesante y metédica labor de investigacion bibliografica y documental.

Las conclusiones del trabajo en cuestion, son adecuadas a su contenido.

Con fundamento en lo expresado, califico la tesina con la nota de DIEZ PUNTOS
SOBRE DIEZ.



hdo a usted mis sentimientos de distinguida consideracion y estima, suscribo a

. Esteban ArgudiCarpio
PROFESOR DE LA FACUL iAD
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RESUMEN

La figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones, se
encuentra reconocida en el inciso final del articulo 135 de la Decision 486, cuando se

menciona que:

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podra ser registrado como
marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais
Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos

o servicios a los cuales se aplica.

Por lo cual, dicha disposicion abre la posibilidad de que signos que no son
distintivos (b), o que sean descriptivos (e), genéricos (f), comunes o usuales (g), que
consistan en un color no delimitado por una forma especifica (h); puedan ser registrados en
virtud de la distintividad que han adquirido por su uso constante en el mercado para

identificar un bien o un servicio.

Generalmente se ha equiparado la figura de la Distintividad Adquirida con la del
Secondary Meaning anglosajon, figura que establece que un signo descriptivo, genérico o
de uso comun puede ser registrado como marca si por su uso constante llega a ser

distintivo de un producto o servicio.

En Nueva Orleans se encontrd que la marca Fish-Fri (fritura de pescado), para
vender rollos de pescado para freir, una marca plenamente descriptiva, habia adquirido
Secondary Meaning por esta razon era registrable y por ende protegible. En este anterior
ejemplo se puede observar lo que habiamos dicho, mediante Secondary Meaning se puede

registrar una marca que es descriptiva.

Sin embargo, la Distintividad Adquirida reviste de un mayor andlisis respecto al
Secondary Meaning anglosajon, pues al otorgar un caracter distintivo por el uso, a signos
que carecen de distintividad, sin hacer una diferenciacion de la distintividad intrinseca o
extrinseca, la normativa andina como la normativa espafola, permitiria la posibilidad de

registrar aquellos signos que ab initio no poseen una capacidad distintiva extrinseca.

Respecto a esta dualidad de aspectos que tiene la distintividad, el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que:

...la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca, mediante la cual se

determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado;



y, 2) distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse

. 1
de otros signos en el mercado.

Al tomar en consideracion este doble aspecto de la distintividad, concluiriamos que
con la figura de la Distintividad Adquirida un signo, carente de distintividad extrinseca,
también puede ser registrado si producto de su uso continuo hubiese obtenido un caracter

distintivo  para  identificar = productos o  servicios en el  mercado.

1 Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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INTRODUCCION

En el desarrollo del presente trabajo se buscard entender conceptos bdasicos
propios del derecho marcario, los cuales nos permitiran tener una idea mas amplia y
mas clara respecto a que es una marca de acuerdo a lo establecido en la doctrina,
jurisprudencia y legislacion, cuales son las funciones que tiene en el mercado y respecto
a los consumidores; qué requisitos se ha establecido para que un signo pueda ser
considerado como marca. Conforme se vaya profundizando en el estudio, se
analizard el requisito mds importante que una marca debe cumplir, el requisito de
distintividad que sera estudiada en relacion a los productos o servicios que puede

identificar y en relacion a otras marcas existentes en el mercado.

Se estudiard y analizara la figura de la Distintividad Adquirida, figura que se
encuentra contemplada en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la
cual estable la posibilidad de registro debido al uso constante de un signo que al tener
ciertas caracteristicas en principio era irregistrable. De la misma manera se estudiard y
analizard de la figura del Secondary Meaning Anglosajon, la cual establece la misma
posibilidad de que producto del uso continuo se puedan registrar signos que en principio
eran irregistrables. Este estudio de las dos figuras, serd complementado con los criterios
que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha tenido respecto a
ambas figuras, asi como también se analizaran los criterios que el Tribunal de Justicia

de la Comunidad ha tenido sobre una supuesta equivalencia entre las mismas.

Estas consideraciones que han sido expresadas en las interpretaciones
prejudiciales, nos han dado a entender que la figura de la Distintividad Adquirida opera
para signos que al principio no tenian el requisito de distintividad por ser descriptivas,
genéricas o de uso comun, es decir de acuerdo a lo considerado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, la figura de la Distintividad Adquirida es igual o

equiparable con el Secondary Meaning anglosajon.

Con estos criterios una vez establecidos, podremos analizar si ambas figuras,
Distintividad Adquirida y Secondary Meaning, son equivalentes o por el contrario la
figura de la Distintividad Adquirida va un paso mas alla y por tal motivo no es igual ni

equivalente a la figura del Secondary Meaning anglosajon.

13
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CAPITULO 1 : CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS Y
JURISPRUDENCIALES RESPECTO AL DERECHO DE MARCAS

Previo a iniciar el estudio respecto a la figura de la Distintividad Adquirida en el
Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones’, la forma en la que ha sido concebida;
y sus similitudes y potenciales diferencias respecto a la figura del Secondary Meaning
Anglosajon, debemos empezar realizando una conceptualizacion de los aspectos mas
importantes, los cuales nos serviran de base a fin de comprender la hipdtesis que en el

transcurso del presente trabajo trataremos de demostrar.

En primer lugar buscaremos entender conceptos basicos, que nos permitiran tener
una idea mas amplia y mas clara de la esencia sobre la cual parte el estudio del derecho
marcario, es decir, entender que es una marca de acuerdo a lo establecido en la doctrina,
jurisprudencia y legislacion, cudl es su concepto, cudles son las funciones que tiene en
el mercado y respecto a los consumidores; qué requisitos se ha establecido para que un

signo pueda ser considerado como marca.

Una vez estudiado, y comprendido los primeros conceptos basicos referentes al
derecho de marcas, podremos revisar el requisito mas importante que una marca debe
cumplir, ese requisito por el cual se debe la existencia de las marcas, y sobre el cual gira
una nueva teoria que serd planteada. Este requisito es la distintividad que serd estudiada
en relacion a los productos o servicios que puede identificar y en relacion a otras marcas

existentes en el mercado.

1.1 ,Qué es una marca?

Para entender el qué es una marca, tenemos que valernos de diversos conceptos
que nos ayudaran a comprender, y a formar una definicién propia y acertada sobre lo
que se conoce como marca, tanto en la Comunidad Andina de Naciones, como en el
Ecuador, tal es asi que tenemos la definicion que nos ha dado el Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina de Naciones al afirmar que la marca es:

* En adelante podra ser referida como “Comunidad Andina” o “CAN”

15



Bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o mas letras, nimeros,
palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente
estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representacion
gréfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o
usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusion o

. . ... 3
error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

En la doctrina, diversos autores han dado sus conceptos respecto a qué es una
marca, y hemos tenido definiciones muy valiosas, las cuales son ampliamente
difundidas y se encuentran acorde a lo que la legislacion establece, tal como lo ha

definido Carlos Fernandez-Novoa:

La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino
que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (corpus mechanicum) para ser
percibido por los sentidos, siendo, ademas, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de
modo simultaneo en diversos lugares. A primera vista, la marca se nos aparece como un signo
(denominativo, figurativo, tridimensional, etc.): signo que es una realidad intangible y que a fin

. , . P 4
de ser percibido por los demas, tiene que materializarse en el producto o su envase.

Respecto a la definicion de marca, el autor Marcos Matias Aleman nos da un

concepto mas corto al decir que:

La marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el ptblico escoja
a través de la diferenciacion, sus productos o servicios y aplique a estos los valores

. , .. . . 15
empresariales por el desarrollado a través del conocimiento de su origen empresarial.

Mientras que para el Autor Jorge Otamendi, una marca es “el signo que
distingue un producto de otro o un servicio de otro”®. Algunos tratadistas como Baylos

Corroza expresan que “La marca es el signo destinado a individualizar los productos o

3 Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

* Carlos FERNANDEZ-NOVOA En: NOVOA-FERNANDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSE
MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS,
2009. Pag. 485

> Marco Matias ALEMAN. Marcas. Bogotd Top Management, 1996. Pag. 76.

% Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos AiresLexisNexis Argentina S.A., 2002. Pag. 7
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los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado

por los consumidores™’.

También tenemos en la legislacion, tanto nacional como andina, conceptos
referentes a que se entiende como marca, tal es que en la Ley de Propiedad Intelectual
Ecuatoriana en el articulo 194 se expresa que el legislador ha entendido como marca a
“cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles
de representacion grafica.”®; mientras que la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones en su articulo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los

. . <7 r 9
signos susceptibles de representacion grafica .

De esta manera, una vez que se han revisado diversas definiciones dadas en las
leyes respectivas, como en jurisprudencia de parte del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones y definiciones que autores nos han dado respecto a qué
es una marca, podemos afirmar que: Una marca es un bien inmaterial, conformado por
caracteres perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan

distinguir bienes y servicios puestos en el mercado de otros bienes o servicios similares.

Las marcas han surgido debido a la necesidad de que se puedan diferenciar los
productos o servicios ofertados en el mercado de los productos o servicios de sus

competidores.

1.2 . Cuales son las funciones que debe cumplir una marca?

Una vez que la definicién respecto a que es una marca ha sido aclarada, es

importante revisar cuales son las funciones que la marca tiene en el mercado respecto a

7Hermenegildo BAYLOSCORROZA. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad

Intelectual, Derecho de la Competencia Econdémica, Disciplina de la Competencia Desleal. Madrid.

Civitas, 1978. Pag. 839

¥ Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de
2006; Ultima modificacion: 25 de junio de 2013

? Decision del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001
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los bienes o servicios que esta destinada a identificar, cudles son entonces los beneficios
que una marca brinda, tanto a los productores como a los consumidores, en un

mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho, respecto a
la funcién de la marca que “La marca tiene como funcion principal la de identificar los
productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o

semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona;”. "

Pero al ampliar mas la funcionalidad que tiene la marca, diversos autores han
tratado de diferenciar y de separar las funciones que ésta tiene, mas las funciones en las
cuales se ha coincidido respecto a las marcas, se encuentran principalmente las
funciones de: Indicacion de Procedencia u Origen de un producto o servicio; Indicacion
de Garantia o Calidad de un producto o servicio; funcion Publicitaria de una marca; v,

por ultimo pero no menos importante, la funciéon Distintiva de una marca.

Esta diferenciacion también ha sido recogida en la Jurisprudencia aplicable en el
Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones, tal es asi que el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Las marcas como medio de
proteccion al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificacion de
origen de los bienes y servicios, de garantia de calidad, funciéon publicitaria,

competitiva, etc.).”"!

1.2.1 Funcion Indicadora de Procedencia

“La funciéon fundamental y primaria de una marca es poner de manifiesto ante el
publico que los productos (o servicios) portadores de la marca proceden de una

determinada empresa.”'”

Es decir que se ha atribuido a las marcas como una de sus caracteristicas, ademas

de ser una de sus funciones, el determinar el origen o procedencia de los productos o

" Proceso 46-1P-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
" Proceso 04-1P-94. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

12 Carlos FERNANDEZ-NOVOA En: NOVOA-FERNANDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSE
MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS,
2009. Pag. 488
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servicios que se encuentran identificados con esa marca, debido a que tanto la funcion
de determinacién del origen de la marca, se encuentra intimamente relacionada con la

funcion de calidad.

Respecto también, a la funcion de determinacion de origen que ofrece una marca
respecto a los productos o servicios, Eugéne Pouillet hace referencia a una definicién
dada por un Tribunal francés y nos dice que "la marca es un medio material de
garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercaderia a los terceros que la

compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren" '’

Podemos decir entonces que la finalidad que tiene la funcién indicadora de origen
de la marca es proteger, en el mercado, no solo a los empresarios sino también a los
consumidores porque de esta manera se les brinda seguridad que al adquirir un producto
identificado con una marca, sea aquel que quisieron adquirir debido al prestigio que

tiene el fabricante del producto o prestador de servicios.

1.2.2 Funcion indicadora de Garantia o Calidad

La mejor manera de empezar tratando el tema de la garantia o la calidad como
funcion de la marca, es citando a Jorge Otamendi, quien dice al respecto, “Otra de las
funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es la de garantizar

una calidad uniforme.”"*

Al igual que la funcién de indicacion de origen de un producto identificado por
una marca, tiene importancia la funciéon de indicacion de garantia o calidad de un
producto o servicio, teniendo en consideracion que la seleccion de un producto por parte
de los consumidores se hace en funcion de la calidad asociada con el productor o

prestador de bienes o servicios.

Esto nos ha expresado Eugéne Pouillet, quien ha considerado respecto a la calidad
del producto o servicio en relacidon con la marca, que esta tltima dara a conocer el nivel

de calidad que le otorga lo adquirido.

3 POUILLET, Eugene, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres, 6*

ed., Paris, 1912, p.13

'* Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pag. 9
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La contemplacién de una marca enlazada con un producto o un servicio suscita, de
ordinario, en la mente del consumidor la creencia de que el producto o el servicio posee ciertas
caracteristicas, las cuales a veces son un tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras veces

, , . . . . .. 15
seran mas precisas, denotando un determinado nivel de calidad del producto o servicio.

Esta misma consideracion ha sido tomada por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones, el cual de manera reiterada ha considerado que la
marca permite al consumidor hacerse una idea de cudl es la calidad del producto que
estd adquiriendo, tal es que ha manifestado que “La marca facilita al consumidor
identificar la procedencia del producto o del servicio, identificacion que le permitira

formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere.”"®

Tanto la funcion de origen de una marca, como la de calidad de la misma, estan
encaminadas a brindar proteccion al consumidor del producto o servicio, porque éste al
adquirir una marca, lo hace por la calidad que el fabricante del producto o prestador
servicio le ofrece, mismo que esta estrechamente relacionado con el conocido Goodwill
o buena fama del fabricante, es este “Goodwill” o buena fama el “que presupone la
preferencia que el publico de los consumidores otorga a los productos dotados con la

marca;(...)""

1.2.3 Funcion de Publicidad

Es innegable que, ademds de ser una necesidad, la marca cumple una funcion de
publicidad respecto al objeto que identifica, publicidad que ademés se relaciona

estrechamente en diferenciarlo de los demés productos o servicios en el mercado.

Sirve entonces, la marca, como un mecanismo por medio del cual se identifican y

se dan a conocer al publico a los productos o servicios, pues como ha dicho Paul

15 Carlos FERNANDEZ-NOVOA En: NOVOA-FERNANDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSE
MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS,
2009. Pag. 489

' Proceso 26-1P-1996, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

'7 Carlos FERNANDEZ-NOVOA En: NOVOA-FERNANDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSE
MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS,
2009. Pag. 490

20



Mathely "sin una marca que lo designe, no seria posible efectuar publicidad de un
nl8

objeto dado

En la realidad del mercado, hemos visto la importancia y relevancia que llega a
tener una marca respecto a los productos o servicios que identifica, puesto que la marca
es la denominacion o la designacion que un producto tendrd, como lo ha dicho Jorge
Otamendi, “Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la
misma tratard que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir

acompafiada de una publicidad adecuada.” "

La jurisprudencia de la Comunidad Andina de Naciones, jurisprudencia aplicable
en el Ecuador, respecto a la funcion de publicidad de una marca, se la ha considerado
ademas, como una funcion informativa, debido a que se brinda y publicita informacion
respecto a las caracteristicas de un producto, sea esta procedencia, garantia, etc. Es asi
que en el Proceso 63-1P-2004, el Tribunal de Justicia ha dicho que la marca cumple un
papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o
del servicio al que representa, funcion publicitaria que es percibida por el publico y los

. . 20
medios comerciales

Entonces tenemos que la materializacion de la funcion publicitaria o de publicidad
de una marca, se la da cuando esta es transmitida por medios comunicacionales, tales
como propaganda en medios, para que sea percibida por el publico consumidor y los

medios comerciales, es decir los comerciantes propiamente dicho.

1.2.4 Funcion Distintiva

Por ultimo, nos encontramos con la funcidon distintiva que tiene la marca, esta
funcién tiene como finalidad el diferenciar un producto o servicio en el mercado, de

otro producto o servicio similar o idéntico.

Quiza sea ésta la funcidon mas importante que tiene una marca, debido a que en
el mercado, serd la marca aquello que guie al consumidor hacia el producto o servicio

que desea adquirir, o al producto o servicio que ya lo adquiri6 con anterioridad, y en

18 paul MATHELY. Le droit francais des signes distinctives, 1984, p. 15.

" Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pag. 9

20 proceso 63-1P-2004. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
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razén de su calidad, de su origen, o de sus prestaciones, lo vuelve y lo volvera a

adquirir.

El Criterio previamente indicado ha sido compartido con el profesor Jorge
Otamendi, el cual ha dicho que la marca sirve para que el comprador pueda elegir entre
varios productos o servicios o que pueda volver a adquirir el mismo producto o servicio

- o021
que otra vez antes adquirio” .

Es entonces que la funcion principal de la marca es la de permitir la distincion
entre productos o servicios similares o iguales que se encuentran en el mercado, para

Mathely es ésta la funcion natural y esencial de las marcas al ponerlas en el mercado”

Concluimos entonces que, en relacion con sus funciones, y con la definicion
previamente obtenida de la marca, podemos afirmar que una marca esta destinada a
proteger a los consumidores, ya que ayuda a que éstos puedan adquirir los productos o
servicios con los que han estado familiarizados o con los que desean familiarizarse, ya
sea por la reputacion del productor, fabricante o prestador de servicios; o por la calidad
de los productos o servicios identificados con esa marca. De la misma manera la marca
protege a los titulares de la marca en razén de que eso les asegura que los consumidores
buscaran su producto o servicio por el conocimiento que tienen de la marca, ademas de
que les permite diferenciar sus bienes o servicios de otros similares en el mercado. Este
criterio ha sido también recogido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones, el cual ha dicho que:

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo
sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los
consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizandoles el origen empresarial
y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusidon o error, tornando asi transparente el

23
mercado.

*'Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pag. 9

> MATHELY, P. la designa como funcion natural y esencial en Le droit frangais des signes distinctives,

1984, p. 13.

2 Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

22



1.3 ,Qué requisitos debe cumplir un signo para acceder a

registro como una marca?

. , 24 , .
Entendido entonces qué es una marca”’, asi como cuales son sus funciones en el

mercado (publicidad, indicadora de procedencia, indicadora de garantia, distintividad),

se debe revisar cudles son los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado

como marca de acuerdo al ordenamiento juridico, tanto nacional como comunitario.

En la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en el articulo 194 en su inciso
segundo se expresa que ‘“Podran registrarse como marcas los signos que sean
suficientemente distintivos y susceptibles de representacién grafica.””; de manera
concordante la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su articulo 134
establece que “Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion

. 26
grafica.”

Tenemos entonces que la legislacion aplicable al territorio ecuatoriano nos ha
establecido al menos dos requisitos para que un signo pueda ser considerado una marca:

ser susceptible de representacion grafica y la distintividad que el signo debe tener.

1.3.1 Susceptibilidad de representacion grafica

Que un signo sea susceptible de representacion grafica quiere decir que, de una
manera sencilla, el signo pueda ser representado, dibujado, o plasmado en un papel o en
alguna base en la cual sea posible plasmar algo, entiéndase entonces, debe ser

susceptible de ser dibujado o escrito.

Cuando hacemos uso de nuestra imaginacion, y plasmamos en una base lo que
observamos o escuchamos, estamos representando graficamente algo que se ha

percibido por los sentidos. Tal es asi que podemos dibujar un sol, un vehiculo, las

2% «__bien inmaterial, conformado caracteres perceptibles a través de los sentidos, para de esta manera

puedan distinguir bienes y servicios puestos en el mercado de otros bienes o servicios similares.”

** Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de
2006; Ultima modificacion: 25 de junio de 2013

*® Decision del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001
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montafas; o podemos escribir palabras, o sonidos, que al combinarlos, o tomar tan solo
uno de estos, estamos representando graficamente una marca en potencia, ya que hemos

cumplido asi con el primer requisito para que este constituya a la final como una marca.

Asi mismo se puede llegar a registrar como marca, canciones o sonidos, esto
tomando en cuenta que su representacion grafica seria la escritura del sonido que se
pretende constituir como marca, o la partitura musical en el caso de una melodia o
cancion; situacion similar nos encontraremos con las texturas que se pretenden ser
registradas como marcas, si bien éstas serian percibidas por el sentido del tacto, no es
menos cierto que la textura sobre la cual se pretende obtener el registro como marca,

puede llegar a ser dibujada o en otras palabras llegar a ser representada graficamente.

Respecto a la susceptibilidad de representacion grafica, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones se ha pronunciado al decir que es “la aptitud que tiene un
signo de ser descrito o expresado en letras, nimeros, palabras, imagenes, formulas u
otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el publico

. 2
consumidor”?’

En concordancia, el autor Marco Matias Aleman, sobre la susceptibilidad de
representacion grafica de los signos ha dicho que “es una descripcion que permite
formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o
signos, o cualquier otro mecanismo iddneo, siempre que tenga la facultad expresiva de

. ~ 28
los anteriormente senalados.”

1.3.1.1 Perceptibilidad

Al encontrarnos con la idea de la representacion grafica, en primera instancia se
estaba dejando de lado el hecho que no todo en el mundo se puede representar
graficamente, por ejemplo, los olores, podemos describir un olor, pero no podemos
representarlo de la misma manera que hariamos con una melodia, de la misma forma
que lo hacemos con una figura, de la misma manera en que se pueden percibir los

colores.

" Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

2 Marco Matias ALEMAN. Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Bogota Top Manangement, 1996 Pag. 77
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Entonces debemos comprender que es que un signo sea perceptible, para poder ser
captado por el publico consumidor, tal como lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones.

Respecto a la perceptibilidad o que un signo sea perceptible, el diccionario de la

Real Academia de la Lengua Espafiola sefiala que perceptible es aquello “que se puede

9 . . [ .
¥ entendiendo que percibir es “recibir por uno de los sentidos

930

comprender o percibir
las imagenes, impresiones o sensaciones externas” . Entonces algo perceptible es

aquello que se puede llegar a captar usando como medio los sentidos.

Respecto a la perceptibilidad, el Tribunal de Justicia ha dicho que “es la cualidad
que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de

los sentidos.”!

Al ser entonces requisito que un signo sea perceptible, tenemos diversos tipos de
marcas, empezando por las marcas mds comunes que se perciben por el sentido de la
vista, pero a nivel mundial se han concedido otro tipo de registros marcarios, los cuales
en la actualidad son de alto renombre, como por ejemplo el rugido del leén de la Metro
Goldwyn Mayer o el sonido de los motores de las motocicletas Harley Davidson,
inclusive existen registros marcarios olfativos, como el de pelotas de tenis con olor a
“césped/hierba recién cortado/a” o el mas famoso por ser el primer registro olfativo, de
la compafiia Clark para proteger hilos de coser y para bordado, con olor a fragancias
florales, el cual en la solicitud de registro de la marca fue descrito como "una fragancia

de alto impacto, fresca, floral, muy intensa, evocativa de capullos de plumeria”

Al respecto, Ecuador no se ha quedado muy atrds en la concesion de registros
que son percibidos por un sentido diferente al de la vista, tal es asi que se ha registrado a
nivel sonoro como marca un sonido caracteristico correspondiente a la marca “INTEL
spiral”, y de parte de un reconocido Estudio Juridico ecuatoriano, se logro el primer
registro de marca tactil en el mundo, el que corresponde a la textura de la botella Old

Parr.

* http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=perceptible
3% http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=percibid

3! Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
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Es entonces, que no solo las marcas que son perceptibles con el sentido de la
vista pueden ser registradas, como se ha visto y se ha enlistado algunos ejemplos, las
marcas para ser protegidas se pueden percibir por los sentidos, por eso existen marcas,

ademas de las que se perciben por el sentido de la vista, sonoras, olfativas y tactiles.

1.3.2 Distintividad

Tenemos, ademas del ya tratado requisito de susceptibilidad de representacion
grafica, que un signo para ser registrado como marca debe cumplir con el requisito de

distintividad.

Recordemos que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en el articulo 194
en su inciso segundo se expresa que “Podran registrarse como marcas los signos que
sean suficientemente distintivos y susceptibles de representacion grafica.”**; de manera
concordante la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su articulo 134
establece que “constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de

y ; 33
representacion grafica.”

Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la distintividad
es “la capacidad intrinseca y extrinseca que debe tener el signo a fin de que pueda

. . .. 34
diferenciar unos productos o servicios de otros.””

De manera concordante, en muchas otras sentencias e interpretaciones
prejudiciales ha dado diferentes conceptos, los cuales llegan a una misma descripcion de

lo que se entiende como distintividad, tenemos de parte del Tribunal, expresiones como:

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como caracteristica esencial

que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto

32 Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de
2006; Ultima modificacion: 25 de junio de 2013

3 Decision del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001

3* Proceso 44-1P-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

26



indispensable para que cumpla su funcién principal de identificar e indicar el origen empresarial

. .. . . ., 35
y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion.

El criterio de que la distintividad es una caracteristica esencial que debe reunir un
signo que pretende ser marca, ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones, el cual nuevamente ha afirmado que:

La caracteristica de distintividad es fundamental que retina todo signo para que sea
susceptible de registro como marca; lleva implicita la posibilidad de identificar unos productos
o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciaciéon por parte del
consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por si solo sirva para diferenciar un
producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus caracteristicas esenciales o

primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrinseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir
productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrinseca, mediante la cual se determina

. . . . . 36
la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Es importante el hecho de que un signo tenga distintividad, o que no carezca de la
misma, en razéon de que esto convierte a un signo en un signo distintivo, y cuando este
signo llega a convertirse en marca por medio del registro, lo convierte en una marca que

ostenta caracter distintivo.

Sobre el caracter distintivo de la marca, el profesor Jorge Otamendi en su libro

Derecho de marcas, sostuvo que:

El poder o carécter distintivo es la capacidad intrinseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder
identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un

.. . . 37
servicio o cualesquiera de sus propiedades’’.

Como se observa, en primera instancia el profesor Otamendi, considera que el
caracter distintivo se refiere solo a la capacidad intrinseca que tiene una marca, pero
como se desprende de lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones, la distintividad tiene dos aristas, distintividad intrinseca y distintividad

3% Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
3¢ Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

37 Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires. Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2003. Pag. 29
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extrinseca, por esta razon, el profesor Otamendi en recientes alegatos u opiniones
presentadas, ha manifestado que “En el Pacto Andino se entiende que una marca carece
de poder distintivo o de distintividad, o bien porque carece de novedad o bien porque es

. . .. 38
confundible con otra registrada con anterioridad.”

Sobre lo que se entiende como un signo distintivo, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Es aquel individual y singular frente a
los demas y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de

.. 39
servicios y de productos.”

De todos estos anteriores conceptos, tenemos entonces que la distintividad es la
caracteristica que tiene un signo, para ser considerado como marca, misma que le
permite distinguir los productos o servicios en el mercado y a su vez diferenciarse de

otros signos registrados.

La posibilidad y caracteristica de distinguir productos en el mercado viene dado
por la distintividad intrinseca que debe tener un signo, mientras que la caracteristica de
diferenciarse de otros en el mercado, se conoce como distintividad extrinseca. En otras
palabras, y citando lo dicho por el autor Manuel Otero, para que un signo sea distintivo
debe contar con dos aspectos, los cuales son “la capacidad intrinseca o ‘de

e . . ., . , 1 e 40
individualizacion’ y la capacidad extrinseca o de ‘no confundibilidad’”™".
y

1.3.2.1 Distintividad intrinseca

Cuando un signo no cuenta con la caracteristica de distintividad intrinseca, se
refiere a que el signo no es apto para ser registrado como marca debido a que es una
expresion de uso comun, es un término descriptivo o genérico o una marca demasiado
simple, es decir, no pueden ser objeto de apropiacion exclusiva por parte de una sola
persona. Asi lo ha entendido también Danilo Navarrete, quien respecto a la distintividad

intrinseca ha expresado que "Es la capacidad que un signo posee cuando es capaz de

38 Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Tramite No. 15248, solicitud de registro de la

denominacién GUDIZ.

3% Proceso 19-1P-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

* OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL
ACUERDO DE CARTAGENA?”. Revista Juridica del Perti. Afio LI N° 2. Junio de 2001. Pag. 129.
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distinguirse por si mismo, es decir no es un signo considerado genérico, de uso comun,

.. . . . 41
descriptivo, etc. O es tan simple o muy complejo que no pueda servir como marca.”

Un signo per se, no es carente de distintividad intrinseca, esta carencia de
distintividad intrinseca, se la debe ver respecto a los productos que el signo que
pretende ser usado como marca pretende proteger o distinguir, al respecto el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que: “los signos descriptivos,
genéricos y de uso comun deben apreciarse en relacion con los productos o servicios

que ampare el signo a registrar.”**

Se debe entender entonces que un signo que es descriptivo, genérico o de uso
comun para cierto tipo de productos, puede no ser en otro tipo de productos, por
ejemplo, al referirnos a palabras que pueden resultar genéricas, descriptivas o de uso
comun para proteger productos alimenticios, puede no resultar ser genérico, descriptivo

o de uso comun para proteger productos agricolas.

1.3.2.1.1 Signo descriptivo

Debemos entonces definir y comprender qué es considerado como un signo
descriptivo de acuerdo a la doctrina, jurisprudencia y la ley, El profesor Ferndndez-
Novoa ha dicho que “Los signos descriptivos proporcionan al publico informacion

. , . . . 43
acerca de las propiedades y caracteristicas de los pertinentes productos o servicios”.

De manera concordante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones ha dicho que “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca
de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad,

funciones, ingredientes, tamafo, valor, destino, ete.”

*! Danilo NAVARRETE MARTINEZ. Manual Ecuatoriano de Derecho Marcario. Quito ECOMINT,
2010. Pag. 18.

2 Proceso 03-1P-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

* Carlos FERNANDEZ-NOVOA En: NOVOA-FERNANDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSE
MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS,
2009. Pag. 536

* Proceso 03-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones
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En la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de un signo
descriptivo ha sido considera en el articulo 135, en el cual constan prohibiciones al
registro, literal e)*. En este articulo se ha establecido que los términos genéricos, son
aquellos que describen caracteristicas o informaciones de los productos o servicios que
el signo estd destinado a proteger, asi como aquellas expresiones de alabanza que se

refieran al producto o servicio.

La manera més simple entonces de descubrir un término descriptivo respecto a un
producto o servicio es, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones, realizando la pregunta ;como es?, cuya respuesta

18

. . I . .. 46
entonces sera la denominacion que se considere descriptiva.

A continuacién por medio de un cuadro explicativo se puede observar, ciertos
pardmetros que deben ser considerados para la valoracién de un signo, y determinar si

este puede ser considerado descriptivo.

3 Art. 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para describir la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de produccion u otros datos,
caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho

signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

% «Se identifica la denominacion descriptiva, formulando la pregunta ;cémo es? En relacion con el
producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominacion considerada

descriptiva.” En Proceso 03-1P-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones
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En el idioma Oficial del Pais:

/ CASTELLANO / ESPANOL

El signo, respecto al producto o
servicio que protegeria

Responde a la
pregunta:

¢Coémo es?

Es una ES UN SIGNO
expresidn — DESCRIPTIVO
laudatoria? !

Da informacién Si

sobre
propiedades o

caracteristicas?

\J/No

El signo, es distintivo
respecto al producto o
servicio
(tiene distintividad intrinseca)

Grafico realizado por José Andrés Bedon Paula
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1.3.2.1.2 Signo genérico

Como su nombre mismo lo indica, una denominacion genérica es aquella que
determina el género del producto o servicio que se identifica, razén totalmente
entendible del por que una marca asi no puede ser apropiable de manera exclusiva por
una sola persona en el mercado, debido a que si existiria esta apropiacion exclusiva, se
le estaria otorgando una ventaja injustificada a una sola persona respecto a los demas

competidores.

En la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de un signo
descriptivo ha sido considerada en el articulo 135 literal f)*, el cual determina la
prohibicion de apropiacion exclusiva de un signo que sea genérico o técnico del

producto o servicio destinado a ser protegido.

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la
manera en la cual se llega a determinar qué expresion es genérica respecto a algun
producto o servicio, es realizando la pregunta: ;qué es?, y por ende su respuesta sera el

’ . Jon) . . 48
término genérico de ese producto o servicio .

Tenemos entonces que el signo genérico, respecto a los productos o servicios que
trata de identificar, es aquel necesario para identificar un producto o servicio, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Desde el punto
de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma
para sefialar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si s6lo pueda servir

para identificarlo.”*

7 Art. 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (...)
f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate;

Bela expresion genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ;qué es?, en relacion con el
producto o servicio designado, se responde empleando la denominacion genérica.” En 34-1P-2013,

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

* Proceso 34-1P-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones
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A continuacion, igual que se mostrd con anterioridad, por medio de un cuadro
explicativo se puede observar, ciertos parametros que deben ser considerados para la

valoracion de un signo y determinar si este puede ser considerado genérico.

El signo, respecto al producto o
servicio que protegeria

Responde a la
pregunta:

¢Qué es?

Es una
necesario para
identificar?

ES UN SIGNO
GENERICO

Por si solo,
puede

identificarlo?

St

Determina el
género de lo
que protegeria?

El signo, es distintivo
S respecto al producto o
servicio

(tiene distintividad intrinseca)

Grafico realizado por José Andrés Bedon Paula
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1.3.2.1.3 Signo de uso comun

Como un tercer tipo de signo que demuestra carencia de distintividad intrinseca
respecto a los productos o servicios que pretende proteger, tenemos a los signos de uso
comun, los cuales son aquellos que en el idioma del pais en el que se pretende registrar

una marca, se han vuelto comunes o usuales para ese tipo de productos o servicios.

En la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura del signo de
uso comun se ha contemplado en el articulo 135 literal g)*° y se afirma que es el signo
que en el lenguaje comun o corriente de un pais, sirve para identificar el producto o

servicio referido.

El profesor Jorge Otamendi al realizar una apreciacion respecto al signo de uso

comun ha dicho que:

“Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado

en comun. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se

. . . . . . . , .. by 4. 51
trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, estd en el dominio publico.”

Entonces, en otras palabras y tomando lo dicho por el profesor Otamendi, el
signo de uso comun es un signo que sin ser descriptivo o genérico esta en el vocablo del

pais en el cual pretende ser marca, para identificar algin producto o servicio.

A continuacion, igual que se mostrd con anterioridad, por medio de un cuadro
explicativo se puede observar ciertos pardmetros que deben ser considerados para la

valoracion de un signo, y determinar si éste puede ser considerado de uso comun.

% Art. 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (...)

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comtn o usual del producto o

servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

>! Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires. Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2003. Pag. 62
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del Pais.

Sin considerar el idioma Oficial

~

El signo, respecto al producto o
servicio que protegeria

Se ha vuclto
comun o

usual?

Sirve para
identificar lo
protegido?

\\/

St

Su uso es
generalizado o
de dominio
publico?

\!/No

El signo, es distintivo
respecto al producto o
servicio
(tiene distintividad intrinseca)

Grafico realizado por José Andrés Bedon Paula

ES UN SIGNO DE
USO COMUN
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1.3.2.2 Distintividad extrinseca

Igual que con la distintividad intrinseca, un signo puede carecer de distintividad
extrinseca. La distintividad extrinseca se refiere o relaciona a que el signo no es
susceptible de registro como marca en virtud de no poder diferenciarse de otros signos
anteriormente solicitados o registrados por terceros, para los mismos productos o
servicios, o productos o servicios relacionados. Asi también lo ha entendido Danilo
Navarrete, quien dice que la distintividad extrinseca es “la capacidad que un signo
posee cuando es capaz de distinguirse respecto de los demds signos (o derechos) de

. . .. 1. .. 52
otros propietarios que protegen productos o servicios idénticos o similares.”

De manera concordante, respecto a la distintividad extrinseca, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que es “mediante la cual se

. . . . . . 53
determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.”

1.4 A manera de sintesis

La marca es un bien inmaterial, la cual se encuentra conformada por caracteres
perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan permitir a los
consumidores distinguir bienes y servicios ofrecidos en el mercado de otros bienes o

servicios similares.

La marca cumple con diversas funciones informativas ante los ojos de los
consumidores, por esta razon entre sus funciones mas importantes se encuentran el
indicar la procedencia y la garantia o calidad que un producto o servicio tiene en
relacion al fabricante del mismo; asi mismo cumple con brindar a los productos o
servicios ser publicitados por diversos medios ante los consumidores y por ultimo las

marcas cumplen la funcion de distinguir productos y servicios en el mercado.

Para que un signo pueda ser una marca debe cumplir con dos requisitos
principales, el primero que éste se puede representar graficamente, ante el cual se ha
podido demostrar que tanto texturas, olores y sonidos han sido susceptibles de ser

representados graficamente; y como un segundo requisito que éste tenga distintividad.

> Danilo NAVARRETE MARTINEZ. Manual Ecuatoriano de Derecho Marcario. Quito ECOMINT,
2010. Pag. 18.

33 Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones
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La distintividad tiene dos aspectos, la primera la distintividad intrinseca que es la
capacidad que tiene un signo respecto a un producto o servicio, es decir que el signo no
describa ni al producto o servicio, ni al género al que pertenece; y no debe ser un signo
de uso comun para ese tipo de productos. El segundo aspecto es la distintividad
extrinseca, la cual es la capacidad de un signo para ser diferente de otros signos

previamente existentes.
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CAPITULO II: OBTENCION DE UN CARACTER DISTINTIVO
POR EL USO, LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA Y EL
SECONDARY MEANING

En este segundo capitulo se analizara la figura de la Distintividad Adquirida,
misma que se encuentra contemplada en la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, la cual establece la posibilidad de registro debido al uso constante de un signo
que, al tener ciertas caracteristicas, en principio era irregistrable. También se realizara
un analisis de la figura del Secondary Meaning Anglosajon, la cual establece la misma

posibilidad que registro por el uso de signos que en principio eran irregistrables.

De manera complementaria, en este capitulo se pondra a consideracion el
criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha tenido
respecto a las figuras de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, asi como
también se analizaran los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

de Naciones ha expresado sobre la relacion y equivalencia existente entre las mismas.

Con estos criterios una vez establecidos, podremos analizar a la luz de los
conceptos que se estudiaron en el primer capitulo, conjuntamente con la legislacion
aplicable, la pertinencia y aplicabilidad de la figura de la Distintividad Adquirida. Asi
también, se buscard comprobar si ambas figuras, Distintividad Adquirida y Secondary

Meaning, son equivalentes.

2.1 La figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad

Andina de Naciones

2.1.1 Que es la Distintividad Adquirida

La figura de la Distintividad Adquirida, a nivel andino, se la ha contemplado en

el articulo 135, inciso final de la Decision 486, misma que a la letra manda:

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) v h), un signo podra ser registrado
como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente
en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de

.. . 54
los productos o servicios a los cuales se aplica.

> Decision 486 de la CAN, Art. 135
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Es decir, nos encontramos frente al supuesto de que un signo que carece de
distintividad® o es descriptivo™® o es genérico’’ o es de uso comin®® o consiste en un
color que no esta delimitado por alguna forma concreta®; podra ser registrado como
marca si el solicitante lo hubiese usado de manera constante en el comercio y producto
de este uso, el signo adquiri6 una aptitud distintiva respecto de los productos o servicios

que protege.

El primer requisito para que un signo pueda ser considerado para adquirir esta
aptitud distintiva es entonces que el signo se encuentre comprendido entre los literales
que se manifiestan en el inciso ultimo del articulo 135 de la Decision 486 de la CAN, es
decir, que carezca de distintividad, sea descriptivo, sea genérico, sea de uso comun o

consista en un color que no se encuentra delimitado por una forma concreta.

Como un segundo requisito para llegar a obtener esta aptitud distintiva el
signo debe ser usado de manera constante en el comercio, y por causa de este uso,
debe haber adquirido una aptitud distintiva para identificar el producto o servicio

que protege.

>3 Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal b): “Carezcan de distintividad”

*® Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicaciéon que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias

referidas a esos productos o servicios;”

°" Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que

sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

*¥ Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en
una designacién comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la

usanza del pais;”

%% Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que

se encuentre delimitado por una forma especifica;”
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2.1.1.1 Requisitos para el reconocimiento de la Distintividad Adquirida

De la lectura de la norma, articulo 135 inciso final de la Decision 486, se
desprende que es necesario se lleguen a cumplir ciertos criterios para optar por este

reconocimiento de Distintividad Adquirida.

El primer requisito como ya fue tratado con anterioridad son los contemplados
en los literales b), e), f), g) y h), tal como se vio al analizar la figura de la Distintividad

Adquirida.

Como un segundo requisito de la lectura de la norma aplicable, se desprende su

uso constante, el cual se ha entendido en los términos que veremos a continuacion.

2.1.1.1.1 El uso constante y la aptitud distintiva

Como segunda caracteristica y a la vez requisito para que un signo pueda llegar
a obtener esta aptitud distintiva, es que por efecto del uso constante del signo se hubiere
adquirido, en el pais donde se pretende su registro, una aptitud distintiva para

identificar los productos o servicios que ampara.

Entonces entramos en la necesidad de comprender qué se entiende por un uso
constante. La Decision 486 en el primer inciso del articulo 166 ha establecido que se

entiende por uso de una marca al establecer que:

Art. 166.- Se entenderd que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectiia su

comercializacién en el mercado.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido que el uso constante es el uso
ininterrumpido, pero ademas que dicho uso debe ser real y efectivo, ante lo cual se debe
tener en consideracion los pardmetros que la misma doctrina ha impuesto previo a

determinar el uso constante real y efectivo de una marca en el mercado.

En relaciéon con estos parametros “cuantitativos”, por asi definirlo, para poder
demostrar el uso constante Real y Efectivo de una marca el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones ha manifestado que:
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El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y
no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o
servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si se
trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso
la demostracion de que en un afio se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza,
complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial. En
cambio no podria decirse que exista comercializacion real de un producto como el maiz, por el
hecho de que en un afio sélo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la

. -y 60
denominacién de la marca que pretende probar su uso.

De manera concordante y ampliando las caracteristicas para determinar el
uso real y efectivo de una marca, el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina de Naciones ha dicho que:

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es
fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que
se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este
sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, debera
determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son
meramente simbolicas o si son verdaderamente representativos que demuestran el uso real

de la marca.®!

Respecto a la aptitud distintiva que el signo debe llegar a adquirir como
producto de este uso constante, implica que los consumidores identifiquen a un
producto especificamente. No a un tipo de producto, sino a un producto en
especifico con la marca en cuestion, en este sentido también se ha pronunciado el
Tribunal de Justicia de la comunidad Andina de Naciones al establecer que “el
solicitante debera acreditar que el sector de los consumidores o usuarios
correspondientes del Pais Miembro, en un nimero importante, reconocen el signo

como distintivo del producto o del servicio de que se trate.”®*

59 Proceso 17-IP-95, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones
%! Proceso 112-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

62 Proceso 092-1P-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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2.1.2  Justificacion de la existencia de la figura de la Distintividad

Adgquirida en la Comunidad Andina de Naciones

Si bien el fin principal del derecho marcario es diferenciar los productos o
servicios de otros similares en el mercado, no se puede dejar de lado el hecho de que el
fin principal de la Propiedad Intelectual, es brindar proteccion al esfuerzo empresarial
de los individuos que interactuan en el mercado. Al respecto el Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina de Naciones se ha pronunciado diciendo que:

...el régimen comunitario sobre proteccion de la propiedad intelectual descansa
principalmente en el principio de la proteccion al esfuerzo empresarial y, en consecuencia,
propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial

del prestigio y del trabajo ajeno.*

Esta precision respecto al principio sobre el cual descansa la proteccion a la
Propiedad Intelectual, es plenamente aplicable al tema de la Distintividad Adquirida, ya
que el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones continua

explicando que:

Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo,
convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente
valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es
natural que obtenga proteccion a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar
asi que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al

.. . .. .. . . 64
momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Es decir, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha
abierto la posibilidad que, en razén de la proteccion al esfuerzo empresarial, se pueda
proteger un signo que producto de uso constante, real y efectivo se ha convertido en
distintivo respecto a los productos que identifica, a pesar que éste en principio no reunia
los requisitos exigidos por la norma, en este caso la Decision 486 de la Comunidad

Andina de Naciones.

83 Proceso 44-1P-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

% Proceso 44-1P-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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2.2 La figura del Secondary Meaning

2.2.1 Qué es el Secondary Meaning

La teoria del Secondary Meaning, tiene sus origenes en el derecho anglosajon,
propio del Common Law. Este sistema, el del derecho anglosajon, ha contemplado que
el registro de marcas es de tipo declarativo, y no constitutivo de derechos, al contrario

de como se ha establecido en la Comunidad Andina.

Cabe entonces puntualizar que en el derecho anglosajon basta el s6lo uso de un
signo, para identificar productos o servicios, para adquirir derechos sobre el signo, y

para solicitar su registro como marca.

En virtud de ésta teoria, Secondary Meaning, se busca otorgar, mediante el uso
que pueda tener un signo en el mercado, distintividad suficiente para que este signo

pueda ser considerado como marca.

Una definicion exacta de Secondary Meaning, al igual que con la Distintividad
Adquirida, no se puede encontrar en la norma, sino mas bien se establece el principio
sobre el cual se basa la Ley Federal de Marcas de los Estados Unidos, también conocida
como Lanham Act de 1946. Este cuerpo normativo, respecto a la figura del Secondary

Meaning establece:

SEC 2 (15 USC § 1052 ) ( f) A excepcion de lo expresamente excluido en los incisos
(@),(b),(c),(d), (e) (3),y(e)(5)de esta seccion, nada de lo aqui contenido impedira el
registro de una marca utilizada por el solicitante, que ha adquirido caracter distintivo de los
bienes del solicitante en el comercio. El Director podra aceptar como prueba prima facie de que
la marca ha llegado a ser distintiva, tal como se usa en o en relaciéon con los productos del
solicitante en el comercio, prueba de uso sustancialmente exclusiva y continua de que la misma
ha sido usada como una marca por el solicitante en el comercio durante los cinco afios

. , -, . i 65
anteriores a la fecha en que se efectia la pretension de caracter distintivo.

65 <

f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section,
nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive
of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has
become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of
substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five
years before the date on which the claim of distinctiveness is made.” En § 2 ( 15 USC § 1052 ),
TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traduccion me pertenece)
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Entonces la figura del Secondary Meaning tal como ha sido contemplada con
anterioridad, abre la posibilidad de que una marca que ha sido contemplada en los
incisos (e)(1), (e)(2) y (e)(4) del literal (f) de la SEC 2(15 USC § 1052) de la Lanham
Act pueda ser registrada como marca si éstas han adquirido un caricter distintivo

respecto a los bienes que protege en el comercio.

En los literales previamente mencionados, tenemos las siguientes prohibiciones
al registro que pueden dejar de serlas en caso de la obtencion de esta aptitud distintiva,
es asi que tenemos: (e)(1)*® signos que en relacion a los productos del solicitante son
meramente descriptivos o sugieran una descripcion enganosa de ellos; y, (e)(4) es

principalmente solo un apellido®’.

Excluimos de los literales previamente enunciados al numeral (e)(2) puesto que
en la propia Lanham Act, se establece un tratamiento especial para la prohibicion

contenida en esa seccidn.

Entonces, en palabras mas sencillas, bajo la figura del Secondary Meaning, se
pueden llegar a registrar como marcas los signos descriptivos o genéricos, los signos
que sugieren una descripcidon engafiosa del producto, o el apellido de una persona, si
producto de este uso, estos signos han adquirido aptitud distintiva respecto a los

productos destinados a proteger.

Definiciones que se manejan directamente en Estados Unidos acerca del

Secondary Meaning, lo han tratado como:

Una doctrina del derecho de marcas que establece que la proteccién es otorgada al
usuario de una marca, de otra manera no protegible, cuando esta marca a través de publicidad u
otra exposicion ha llegado a significar que ese producto es elaborado o patrocinado por ese

. 68
usuario.

66 «“(¢) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is

merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), TRADEMARK
ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traduccion me pertenece)

67 <

(e) Consists of a mark which, (4) is primarily merely a surname,” En § 2 ( 15 USC § 1052 ),
TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducciéon me pertenece)

68 «A doctrine of TRADEMARK law that provides that protection is afforded to the user of an otherwise
unprotectable mark when the mark, through advertising or other exposure, has come to signify that an

item is produced or sponsored by that user.” West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright

45



De manera concordante se ha dicho que:

Para que un signo sea protegida como marca, este debe ser distintivo. Si la marca no es
inherentemente distintiva, ésta puede adquirir la distintividad necesaria a través del desarrollo
de un significado secundario. El muestra que la marca tiene cierto significado para el publico

mas all4 del significado obvio de las palabras o las imdgenes de la propia marca. 69

Incluso se ha pronunciado de manera concordante el Tribunal de Apelaciones de
Estados Unidos del Sexto Circuito en la sentencia dictada en el caso “5 Hour Energy”,
la cual ha dicho respecto al Secondary Meaning “un término meramente descriptivo
puede, por la adquisicion de un significado secundario, convertirse en una marca
valida”” y mas adelante continfla “Una marca descriptiva, por si misma no es
protegible, sin embargo “(a) términos meramente descriptivos...pueden, por adquisicion
de un significado secundario, es decir, llegar a ser distintiva para los bienes del

aplicante..., y convertirse en una marca valida”"

Es decir que este significado secundario se presenta cuando los consumidores
han llegado a identificar una marca con un producto determinado, debido al uso del
signo en relacion con el producto en el tiempo. Cuando se da que una marca, que en
principio era considerada como una marca descriptiva, misma que no habria sido capaz
de acceder a registro inicialmente, puede alcanzar el estatus de marca registrada en

razén del Secondary Meaning o significado secundario adquirido.

2008 The Gale Group, Inc. en http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Secondary+Meaning

(Traduccion me pertenece)

6 “For amark to be protected as atrademark, it must be distinctive. If the mark is not inherently
distinctive, it can acquire the necessary distinctiveness through the development of secondary meaning.
Secondary meaning shows that the mark has some meaning to the public beyond the obvious meaning of
the terms or images of mark itself.” En

http://www.quizlaw.com/trademarks/what _is_secondary _meaning.php (Traduccién me pertenece)

70 «A merely descriptive term can, by acquiring a secondary meaning, become a valid trademark” en
Innovation Ventures, LLC v. N.V.E., Inc., 694 F.3d 723 (2012); 2012-2 Trade Cases P 78,053, 104
U.S.P.Q.2d 1560 (Traduccion me pertenece)

"M «A descriptive mark, by itself, is not protectable. However, “[a] merely descriptive term ... can, by
acquiring a secondary meaning,i.e., becoming distinctive of the applicant's goods ..., become a valid
trademark.” Induct—-O-Matic Corp. v. Inductotherm Corp.,747 F.2d 358, 362 (6th Cir.1984)” en
Innovation Ventures, LLC v. N.V.E., Inc., 694 F.3d 723 (2012); 2012-2 Trade Cases P 78,053, 104
U.S.P.Q.2d 1560 (Traduccion me pertenece)
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Es decir que las marcas que en principio eran descriptivas, genéricas o de uso
comun, pueden llegar a ser objeto de registro en algin momento en el futuro si por su

uso ha adquirido un “significado secundario” en relacion a los productos que protege.

2.2.1.1 Requisitos para el reconocimiento del Secondary Meaning

El Secondary Meaning, al igual que la figura de la Distintividad Adquirida,
presenta o requiere se cumplan ciertos criterios previo a que se reconozca este

“significado secundario” en los signos.

El primer requisito, como es evidente, es la falta de distintividad intrinseca que
tiene el signo respecto del producto; es decir que sea descriptivo, genérico o de uso

comun, tal como se vio al analizar que es la figura del Secondary Meaning.

Como un segundo requisito, de la lectura de la norma aplicable se desprende
que, al igual que la normativa andina, se solicita un uso previo para que producto de ese

uso constante la marca haya adquirido un caracter distintivo.

22.1.1.1 El uso de la marca

Respecto al uso que se tiene que dar a la marca, al ser un tema diferente al uso
que se requiere de acuerdo a la norma aplicable en la Comunidad Andina de Naciones,

Jeremy Phillips ha dicho que:

()no es so6lo el uso, sino su uso como un identificador que permite una marca para
adquirir caracter distintivo, (ii ) que exista evidencia de que la marca se utiliza como
identificador, ( iii ) si una proporcion significativa de los consumidores utilizan la marca para

identificar los productos de la demandante, la aplicacion debe ser permitida.72

Es decir, se necesita de manera primordial que la marca sea usada para

identificar un producto, obviamente se necesita que exista manera de demostrar esta

72 “i) it is not just use but use as an identifier which enables a trade mark to acquire distinctiveness; (ii)
there must be evidence that the mark is used as an identifier; (iii) if a significant proportion of consumers
use that mark to identify the applicant's goods, the application must be allowed; (iv) opinion polls may be
relied on only if they constitute evidence of a mark's distinctive character.” En: Jeremy Phillips, Trade

Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 110 (Traduccion me pertenece)
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relaciéon entre producto-marca, y por ultimo que una proporciéon de consumidores

utilicen el signo carente de distintividad, para identificar exclusivamente ese producto.

La misma ley Federal de Marcas de los Estados Unidos, a diferencia de lo
ocurrido en la Comunidad Andina, establece un tiempo en el cual se debe probar este

uso de la marca en relacion al producto, tal es asi que dispone:

SEC 2 (15 USC § 1052 )... El Director podra aceptar como prueba prima facie de que
la marca ha llegado a ser distintiva, tal como se usa en o en relaciéon con los productos del
solicitante en el comercio, prueba de uso sustancialmente exclusiva y continua de que la misma
ha sido usada como una marca por el solicitante en el comercio durante los cinco afios

. , -, . s T3
anteriores a la fecha en que se efectia la pretension de caracter distintivo.

Es decir, nos habla de un tiempo de 5 afios previos en el cual se puede recabar
pruebas o evidencia, no sé6lo del uso del signo en relacion a un producto, sino de que
este ha ido adquiriendo este Secondary Meaning. Pero, también se puede observar que
la norma habla de que se debe probar que este uso le ha generado la actitud distintiva y

no solamente que ha sido usada.
Respecto a la evidencia de uso, el Autor Jeremy Phillips ha considerado que:

“La evidencia debe demostrar que la marca ha sido utilizada y que su uso ha sido como marca y
no solamente como otra forma de referencia al producto o servicio en cuestion. Normalmente, la
evidencia debe referirse exclusivamente al periodo anterior a la fecha de solicitud de registro de
la marca; la evidencia documental debe ser " relevante, fiable y suficiente ' y debe referirse a un
tiempo y lugar especifico. Aun cuando se cumplan todos estos criterios, la aplicacion seguird
siendo rechazada a menos que la evidencia demuestre sigue serd rechazado a menos que la
evidencia no demuestre simplemente que la marca haya sido utilizada, sino que ha adquirido

, e . . . . 74
caracter distintivo a los ojos de los consumidores pertinentes”"".

7 “The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or
in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous
use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim
of distinctiveness is made.” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act);

(Traduccion me pertenece)

74 “Evidence must show that the mark has been used and that its use has been as trade mark and not
merely as some other form of reference to the goods or services in question. The evidence must normally
relate solely to the period before the date of application to register the mark; documentary evidence must
be 'relevant, reliable and sufficient' and should relate to a specific time and place. Even if all these criteria

are fulfilled, the application will still be rejected unless that evidence demonstrates not merely that the
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Es necesario entonces, en todo sentido, que no se demuestre solamente el uso de
la marca en relacion a un producto, sino que efectivamente en este tiempo la marca ha
perdido ante los ojos de los consumidores ese significado literal, al ser una marca
descriptiva o genérica, sino que ha llegado a obtener significado secundario y se ha
vuelto distintiva ante los ojos de los consumidores, que identifican esa marca con un

solo producto en el mercado.

Una vez que la marca ha adquirido este “Secondary Meaning”, la marca ante los
ojos del publico consumidor deja de ser descriptiva y se convierte en una marca
distintiva, que puede y debe ser protegida, por esta razon y al ser susceptible de registro,
la denominacién que una vez fue usual, ya no puede ser usada por otros en el comercio,
se vuelve una denominacion exclusiva para un producto y no para un género de
productos. Esto también ha sido considerado por la Suprema Corte Danesa que ha dicho
respecto a las marcas que adquieren Secondary Meaning, “deja[n] de ser un término que

es habitual en el comercio”.”

Como ejemplo de esta consideracion y aplicacion del Secondary Meaning,
podemos mencionar que en Nueva Orleans se encontré que la marca Fish-Fri (fritura de
pescado), para vender rollos de pescado para freir, una marca plenamente descriptiva,
habia adquirido Secondary Meaning por esta razon era registrable y por ende protegible,
es decir, sus competidores no podian usar estos términos para identificar a su producto,
si para describirlo pero no para identificarlo. En este anterior ejemplo se puede observar
lo que habiamos dicho, mediante Secondary Meaning se puede registrar una marca que

es descriptiva.

mark has been used but that it has acquired distinctiveness in the eyes of relevant consumers.” en Jeremy
Phillips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 111(Traduccion me

pertenece)

7> “It also ceases to be a term which is customary in trade. Nor is such a mark even deceptive.” (Rynkeby
Foods A/S v Ministry of Foods, Agriculture and Fisheries [2002] ETMR 136; Danish High Court) en
Jeremy Phillips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 113

(Traduccion me pertenece)
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2.3 ¢(Existe identidad entre el Secondary Meaning y la

Distintividad Adquirida?

Una vez que se han tratado las figuras de la Distintividad Adquirida y Secondary
Meaning, es importante tratar sus semejanzas y sus diferencias, esto con la finalidad de
puntualizar en ultima instancia si existe equivalencia entre estas figuras, asi como poder
analizar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho al

respecto.

Debemos recordar que, la figura de la Distintividad Adquirida contemplada en el
ultimo inciso del articulo 135 de la decision 486 de la Comunidad Andina, establece que
un signo que carece de distintividad’® o es descriptivo’’ o es genérico’® o es de uso
comun’’ o consiste en color que no esta delimitado por alguna forma concreta®; podra
ser registrado como marca si la persona que lo solicita para registro lo hubiese usado de
manera constante en el comercio y producto de este uso, el signo adquirié una aptitud

distintiva respecto a los productos o servicios que protege.

Asi mismo, la figura del Secondary Meaning establece que se pueden llegar a

. . .. , . 81 .
registrar como marcas los signos que son descriptivos o genéricos(e)(1)"; y, consisten

7® Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal b): “Carezcan de distintividad”

" Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicaciéon que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias

referidas a esos productos o servicios;”

" Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que

sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

7 Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en
una designacién comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la

usanza del pais;”

% Decision 486 de la CAN,Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que

se encuentre delimitado por una forma especifica;”

81 «(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is

merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), TRADEMARK
ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traduccion me pertenece)
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solamente en un apellido (¢)(4)¥, si producto de este uso, estos signos han adquirido

aptitud distintiva respecto a los productos destinados a proteger.

Una vez, delimitado el principio de ambas figuras, podemos proceder a analizar
lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

ha dicho sobre ellas.

2.3.1 Consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones sobre la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning Anglosajon

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha tratado en
reiteradas jurisprudencias el tema de la Distintividad Adquirida, pero la primera
consideracion que se realizo al respecto, fue dentro del proceso 92-IP-2004, en el caso
“UNIVERSIDAD VIRTUAL”, en este proceso, respecto a la figura de la Distintividad
Adquirida se dijo que:

Por otra parte, si bien la inscripcion en el registro, visto su efecto constitutivo, configura
el tnico modo de adquisicién de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede
alcanzar aptitud distintiva, en relaciéon con el producto o servicio a que se refiera, como
consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Asi se desprende del tenor
del articulo 135, ultimo parrafo, segun el cual un signo podré ser registrado como marca si, a
pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o comun o usual, o de
consistir en un color no delimitado por una forma especifica, quien solicita el registro, o su
causante, lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso,
el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se
aplica.

Resalto que, en el texto previamente citado se puede observar la puntualizacion
que el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en primera instancia, y
como una primera consideracion resalté que “un signo podré ser registrado como marca
si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, 0 comun o
usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma especifica”; y continua

con las consideraciones sobre la Distintividad Adquirida diciendo que:

82 «

(e) Consists of a mark which, (4) is primarily merely a surname,” En § 2 ( 15 USC § 1052 ),
TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducciéon me pertenece)

 Proceso 92-1P-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones
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En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar
de serlo y adquirir el cardcter distintivo tipico de una marca. Es el supuesto conocido en el
Derecho norteamericano como de adquisicion por el término genérico de un ‘secondary
meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el caracter distintivo propio de la marca

(BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471).%

Hasta el momento las consideraciones respecto a la figura de la Distintividad
Adquirida habian sido contempladas a la luz de lo que ha establecido el inciso final del
articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en este mismo

sentido ha dicho:

Por excepcion a la prohibicion de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que
sea descriptivo, o genérico, o comun o usual, o que consista en un color no delimitado por una
forma especifica, el signo en cuestion podra ser registrado como marca si el solicitante, o su
causante, lo hubiese estado usando constantemente en un Pais Miembro, y si, por efecto de tal
uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los

: 85
cuales se aplica.

Es entonces que, en aplicaciéon no solo de la norma, sino de la jurisprudencia,
tenemos que un signo que no sea distintivo, o que sea descriptivo, o genérico, 0 comun
o usual, o que consiste en un color no delimitado por una forma especifica, puede ser
registrado como marca si por su uso llega a adquirir una aptitud distintiva, aquello que

hemos entendido como Distintividad Adquirida.

Por otro lado también se determind, en esta primera consideracion que hacia el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la figura del Secondary
Meaning al decir que: un término genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el
caracter distintivo tipico de una marca, y que aquel es el supuesto conocido en el

Derecho norteamericano como (...)Secondary Meaning.

8 Proceso 92-1P-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones

8 Proceso 92-1P-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones
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2.3.1.1 Consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones sobre la Distintividad Adquirida y una supuesta equivalencia con Secondary

Meaning Anglosajon

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en diversas Interpretaciones
Prejudiciales, ha realizado analisis en los que ha enfrentado la figura de la Distintividad

Adquirida y la figura del Secondary Meaning.

Si bien no han sido muchos los procesos en los que se ha tocado el tema, en
aquellos que se ha realizado podemos ver la manera en la cual, de cierta manera se ha

tratado de equiparar ambas figuras.

Dentro del Proceso 53-1P-2007, segundo proceso en el que se tocaba el tema de
la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina de Naciones, en la conclusion nimero quinta dijo:

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el
sentido de que un signo que ab initio no tiene caracter distintivo, o bien porque es genérico,
descriptivo, comtn o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y

efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad.*

Similar criterio se mantuvo en el proceso signado con el nimero 82-1P-2008, en
el cual, de manera textual en su conclusiéon nimero quinta establecio, lo ya considerado

en la conclusion quinta dentro del Proceso 53-1P-2007.

Pero ademdas de haber tenido el mismo criterio previo en las conclusiones, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del mencionado proceso 82-IP-
2008, dedicd un apartado en la parte considerativa de la Interpretacion Prejudicial y

estableci6 lo siguiente:
4. EL “SECONDARY MEANING” O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.

(...) En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito
por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisiéon 486 de la Comision de la

Comunidad Andina consagra la figura en el tltimo parrafo del articulo 135, (...)"

Lo que resulta ser una sorpresa en el tratamiento que se dio a la figura del

Secondary Meaning, es que directamente se la puso como un equivalente de la figura de

8 Proceso 53-IP-2007, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones

8 Proceso 82-IP-2008, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones
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la Distintividad Adquirida, lo cual se nota al usar la conjuncién “0”, que en el presente

caso demuestra una equivalencia.

De manera concordante con esta equivalencia dada por el mismo Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la cual, se afirma que un signo para
ser objeto de la figura de la Distintividad Adquirida debe carecer de distintividad por ser

genérico, descriptivo o de uso comun, tal como se puede observar a continuacion.

SEPTIMO: La figura de la “distintividad sobrevenida” (...) debe entenderse en el sentido
de que si un signo que ab initio no tiene cardcter distintivo, bien porque es genérico,
descriptivo, comun o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere
dicha distintividad, es registrable aun si dicha distintividad la adquirié después de la solicitud de

registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirié después de tal registro.*®

De la lectura de esta ultima, y las varias interpretaciones prejudiciales en las
cuales se ha tocado el tema de la Distintividad Adquirida, se ha equiparado esta figura
con la figura del Secondary Meaning, al afirmar que los signos carentes de distintividad
intrinseca, es decir que son genéricos, descriptivos o de uso comun, son aquellos que
pueden llegar a acceder a registro si producto de su uso constante se han vuelto
distintivos de los productos o servicios que protegen, es decir, se han vuelto marcas

conocidas para identificar un solo producto.

Sin embargo, asi como hemos tenido interpretaciones en las cuales se trata a la
Distintividad Adquirida y al Secondary Meaning como una misma figura, en otras
interpretaciones se ha mencionado que un signo puede carecer de distintividad por ser
genérico, descriptivo o de uso comun, y por esta razén en algin momento llegar a
obtener un caracter distintivo por su uso en el mercado. Reflejo de lo tltimo expresado
es la Interpretaciéon Prejudicial 69-1P-2010, donde el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, da una interpretacion que llega a distar un poco de aquellas dadas
en el afio 2007 y 2008, y se acerca nuevamente a la primera consideracion realizada en

el afio 2004 en el proceso 92-IP-2004, ya que ha considerado que:

En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucederia con un

signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el

¥ Proceso 134-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones
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mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, si asi lo demuestra el titular

del registro.”

En el extracto previamente transcrito, se puede notar la consideracion respecto a
que puede llegar a tener una Distintividad Adquirida un signo que al principio no era
distintivo, posteriormente da ejemplos de qué signos podrian considerarse como no
distintivos, y menciona algunos tales como los genéricos, descriptivos, de uso comun o

colores aislados.

24 A manera de sintesis

La figura de la Distintividad Adquirida, contemplada en el inciso final del
articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones ha establecido la
posibilidad de que signos que no son distintivos, o que son descriptivos, genéricos, de
uso comun, o que consistan en un color no delimitado por una forma especifica; puedan
ser registrados en virtud de la distintividad que el signo haya adquirido producto del uso

constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.

La figura del Secondary Meaning, propia del derecho anglosajon, ha establecido
la posibilidad de que un signo que es descriptivo, genérico o de uso comun, o que
consistan en solamente un apellido, pueda ser registrado como marca si como producto

de su uso constante en el mercado, este llega a ser distintivo de un producto o servicio.

Ambas figuras, la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, ha sido
equiparadas en la jurisprudencia emitida del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina de Naciones, es decir se ha considerado que tanto la figura de la Distintividad
Adquirida como el Secondary Meaning han establecido la posibilidad de registro de
signos que en principio son carentes de distintividad intrinseca’, y por esta razén ambas

figuras serian equivalentes.

Sin embargo, la Distintividad Adquirida reviste de un mayor analisis respecto al
Secondary Meaning anglosajon, pues al otorgar un caracter distintivo por el uso, a
signos que carecen de distintividad, sin hacer una diferenciacion de la distintividad

intrinseca o extrinseca, la figura de la Distintividad Adquirida, permitiria la posibilidad

8 Proceso 69-1P-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones

90 q: s o ,
Signos descriptivo, genérico o de uso comin
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de registrar como marca aquellos signos que ab initio no poseen una capacidad

distintiva extrinseca.

Al tomar en consideracion este doble aspecto de “distintividad”, y al realizar un
analisis mas profundo del texto contemplado en el inciso final del articulo 135 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, considero que la figura de la
Distintividad Adquirida pareceria ir un paso mas adelante de lo ha establecido el
Secondary Meaning, y por esta razon serian dos figuras diferentes y no equivalentes
como ha sido manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de

Naciones.
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CAPITULO III: “DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA, SU NUEVA
APLICACION EN CASOS EN EL ECUADOR”

De acuerdo a lo que en el capitulo anterior se pudo analizar, han quedado
claramente establecidas las figuras de la Distintividad Adquirida y el Secondary
Meaning anglosajon. Sin embargo, el punto a tratar en el presente capitulo es la
hipotesis que, al contrario de lo afirmado doctrinariamente y jurisprudencialmente por
parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de la
Distintividad Adquirida no es igual ni equivalente a la figura del Secondary Meaning

anglosajon.

Para realizar esta comparacion, es importante en este momento retomar las
consideraciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones habia
tenido sobre la figura de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning. Estas
consideraciones que han sido expresadas en las interpretaciones prejudiciales, nos han
dado a entender que la figura de la Distintividad Adquirida opera para signos que al
principio no tenian el requisito de distintividad por ser descriptivas, genéricas o de uso
comun, lo cual se puede reflejar en la siguiente transcripcion que ha sido usada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 53-1P-2007 y 82-IP-2008,

misma que establecio:

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el
sentido de que un signo que ab initio no tiene caracter distintivo, o bien porque es genérico,
descriptivo, comtn o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y

efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad.

Asi mismo, para hablar de una equivalencia de las figuras Distintividad
Adquirida y Secondary Meaning, dentro del proceso 82-IP-2008, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina de Naciones a usado el siguiente titulo dentro de la parte
considerativa de la mencionada oposicion: “4. EL “SECONDARY MEANING”
O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.”

Es decir, de acuerdo a lo considerado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, que la figura de la Distintividad Adquirida es igual o equiparable

con el Secondary Meaning anglosajon.
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3.1 Confirmando la Hipoétesis, Distintividad Adquirida y

Secondary Meaning no son equivalentes.

Debemos analizar nuevamente la figura de la Distintividad Adquirida a la luz de
lo establecido en el tltimo inciso del articulo 135 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina de Naciones, que dispone:

)92

No obstante lo previsto en los literales b)’', €)%, ), g)** y h)”, un signo podra ser

registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud

distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”

Para entender correctamente lo expresado en el articulo 135 de la Decision 486
de la Comunidad Andina de Naciones, debemos hacer una disecciéon de cuales son los

requisitos para poder acceder a la figura de la Distintividad Adquirida.

Al analizar el articulo de la norma, encontramos con que se abre la posibilidad
que aquellos signos que no son distintivos (b), o que sean descriptivos (e), genéricos (),
comunes o usuales (g), que consistan en un color no delimitado por una forma
especifica (h); puedan ser registrados en virtud de la distintividad que han adquirido por

su uso constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.

! Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal b): “Carezcan de distintividad”

%2 Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicaciéon que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias

referidas a esos productos o servicios;”

% Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que

sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

% Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en
una designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la

usanza del pais;”

% Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que

se encuentre delimitado por una forma especifica;”

% Decision 486 de la CAN, Art. 135, inciso final.
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Llama la atenciéon en este punto que al contrario de lo considerado por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no son sélo los signos que carecen de
distintividad por ser descriptivos, genéricos o de uso comun (es decir que carecen de
distintividad intrinseca), aquellos que pueden acceder a registro, sino son aptos también
aquellos signos que carecen de distintividad, requisito que se ha expresado en literal b)
del articulo 135, y que ha sido recogido como una causal para adquirir aptitud distintiva

por el uso constante, de acuerdo al inciso final de mismo articulo.

Debemos nuevamente analizar la distintividad, referida en el literal b) del
articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En reiteradas
Jurisprudencias de la Comunidad Andina de Naciones, ha llegado a determinar que “La
distintividad es la capacidad intrinseca y extrinseca que debe tener el signo a fin de que

. . .. 9
pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.””’

De manera concordante, respecto a esta dualidad de aspectos que tiene la

distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que:

...l1a distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el
mercado; y, 2) distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de

. . . 08
diferenciarse de otros signos en el mercado.

Al respecto el Profesor Jorge Otamendi, se ha pronunciado como fue recogido
previamente en el presente trabajo, sefialando que en la legislacion comunitaria andina
se entiende que la carencia del poder distintivo de una marca se da cuando es
confundible con otra marca previamente registrada, en ese sentido ha dicho que “En el
Pacto Andino se entiende que una marca carece de poder distintivo o de distintividad, o
bien porque carece de novedad o bien porque es confundible con otra registrada con

. . 99
anterioridad.”

7 Proceso 44-1P-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
%8 Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

% Jorge Otamendi, Dictamen a ser presentado en el Tramite No. 15248, solicitud de registro de la

denominacion GUDIZ; Ecuador; de 1 de Julio de 2013.
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3.1.1 La Distintividad Adquirida ha contemplado un supuesto mads adelante

del Secondary Meaning

La figura de la Distintividad Adquirida, propia de la Comunidad Andina de
Naciones habia sido equiparada con el Secondary Meaning Anglosajon en razon de que
se cree que éste permite que los signos que carecen de distintividad intrinseca, producto
de su uso constante en el mercado, puedan obtener una aptitud distintiva. Sin embargo
hay que considerar que en la Comunidad Andina de Naciones, la distintividad a la que
se refiere el literal b) del articulo 135 de la Decision 486 tiene dos aristas. La primera, la
distintividad intrinseca, mientras que la segunda es la distintividad extrinseca de los

signos.

3.2 Distintividad Adquirida de signos carentes de distintividad

extrinseca.

Para que opere la figura de la Distintividad Adquirida, se debe tomar en
consideracion lo que dice el inciso final del articulo 135 de la decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, el cual realiza un estudio mas cerrado de los
condicionamientos que plantea para que una marca adquiera caracter distintivo. Es asi
que nos encontramos que se pueden registrar como marcas, aquellos signos que
carezcan de distintividad sea intrinseca o extrinseca, es decir que no sean distintivos (b)

100 s el 101 o 102 103
, 0 que sean descriptivos (e) , genéricos (f) ~, comunes o usuales (g) ~, que

"% Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal b): “Carezcan de distintividad”

" Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias

referidas a esos productos o servicios;”

"2 Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que

sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

19 Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en
una designacion comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la

usanza del pais;”
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consistan en un color no delimitado por una forma especifica (h)'**; en virtud de la
distintividad que han adquirido por su uso constante en el mercado para identificar un

bien o un servicio.

Respecto a este nuevo supuesto, que no habia sido considerado con atencion por
parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en ciertas
interpretaciones prejudiciales de manera acertada se ha manifestado que “Uno de los
requisitos fundamentales para que opere la Distintividad Adquirida es que el signo que
se pretende solicitar para registro o que se registrd, ab initio no reuna el requisito de

distintividad.”'®

De manera concordante al criterio previamente establecido, el mismo Tribunal
de Justicia ha advertido “que la figura de la distintividad sobrevenida se da sobre
cualquier signo que en un principio no reunia los requisitos de registrabilidad

establecidos en los literales b), ¢), f) g) y h), del articulo 135.”'%

Debo reiterar que, esta aplicacion de una figura que es diferente al Secondary
Meaning anglosajon, se da porque el literal b) del articulo 135 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, no realiza ninguna diferenciacion respecto al tipo de
distintividad. Es decir, no se diferencia si esta distintividad es intrinseca o extrinseca, y
por el contrario, al referirse simplemente a aquellos signos que ‘“Carezcan de
distintividad” ha dejado la figura de la Distintividad Adquirida abierta a una diferente

posibilidad de la cominmente considerada.

Por estos motivos, en mi opinion la figura de la Distintividad Adquirida,
establecida en el inciso final del articulo 135 de la Decision 486 de la CAN, otorga la
posibilidad de que un signo, carente de distintividad intrinseca o extrinseca, pueda ser
registrado si producto de su uso constante, llega a adquirir un caracter distintivo; es
decir, llega a tener el reconocimiento del publico consumidor para identificar un solo

producto o tipo de productos.

104 Decision 486 de la CAN, Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin

que se encuentre delimitado por una forma especifica;”
195 proceso 134-1P-201 1, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

196 proceso 53-1P-2007, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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33 Caso “GUDIZ”, aplicando el nuevo concepto de
Distintividad Adquirida.

Como una forma de demostrar la aplicabilidad de este avance en el estudio de la
figura de la Distintividad Adquirida, a continuacion se realizara el andlisis de un caso en
particular, asi como de otras posibles aplicaciones en territorio ecuatoriano. Con el
analisis de este caso, y la referencia de casos analogos, por medio de la figura de la
Distintividad Adquirida se buscard demostrar que un signo, a pesar de ser carente de
distintividad extrinseca, puede ser registrado en virtud de su uso constante en el
mercado, ya que ha adquirido aptitud distintiva para diferenciar los productos que

protege en el mercado.

El caso principal de estudio en el presente capitulo sera el caso GUDIZ, y de
manera auxiliar se realizaran referencias a casos similares, en los cuales la figura de la
Distintividad Adquirida de signos carentes de distintividad intrinseca puede ser

aplicada.

3.3.1 Antecedentes del Caso GUDIZ

a) En la década de 1980 la empresa ECUDAL S.A. luego absorbida por Snacks
América Latina Ecuador, ahora PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR, comenz6 a usar

la marca GUDIZ para identificar productos de maiz dentro de territorio ecuatoriano.

b) El 30 de diciembre de 2004, la compafia FRITO LAY COLOMBIA LTDA.,
ahora PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., perteneciente al mismo grupo
econdémico de PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR es decir PEPSICO INC., present6
ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual una solicitud de registro de la

marca “GUDIZ” para proteger productos de la clase internacional No. 30.'"

c) El 04 de octubre de 2005, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, resolvid negar de oficio, sin haber

recibido oposicion de ningun tercero, la solicitud de registro de la marca “GUDIZ”, en

17 «Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de
cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados comestibles; azucar, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” En

Clasificacion Internacional de Niza, décima edicion.
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base a la marca previamente registrada GUDIZ de Comercial Alimenticia S.A.C. en la

. . . 108 . ~
misma clase internacional No. 30", especialmente caramelos y chupetes desde el afio

1979.

d) El 28 de octubre de 2005, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA presentd
Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion que negd de oficio la solicitud de
registro de la marca “GUDIZ”

e) El 10 de marzo de 2011, el Comité de Propiedad Intelectual resolvid rechazar

el Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciéon No. 301348.'%

f) El 12 de mayo de 2011, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, present6

recurso de reposicion en contra de la resolucion No. S/N, de 10 de marzo de 2011.

g) El 16 de febrero de 2012, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, restringe la

solicitud de registro de la marca GUDIZ exclusivamente a bocaditos de maiz.

3.3.2 Fundamento legal de la resolucion que denego el registro de la marca

GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA.

En la resolucién No. 301348 de 10 de marzo de 2011, emitida por parte de la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, el principal argumento para negar el registro de la marca GUDIZ, solicitada
por parte de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, se basa en que la marca solicitada
se encuentra inmersa en las prohibiciones del articulo 135 literal b) de la Decision 486

de la Comunidad Andina de Naciones.

Por otro lado, en la resolucion emitida por el Comité de Propiedad Intelectual
dentro del Recurso de Apelacion presentado en contra de la resolucion No. 301348 de
10 de marzo de 2011, en su parte principal sostiene que el signo GUDIZ solicitado por
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, no puede ser registrado por carecer de
distintividad, ya que a criterio del Comité de Propiedad Intelectual “El signo solicitado

GUDIZ no es lo suficientemente distintivo.”!'°

108 Resolucion No. 301348, de 04 de octubre de 2004; Direccion Nacional de Propiedad Industrial-IEPI
19 Resoluciéon No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI

"% Resoluciéon No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI
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Esta afirmacion, respecto a la falta de distintividad del signo GUDIZ, se reitera

numerosas veces en la misma resolucion, ya que se ha mencionado que:

SEXTO.- El signo solicitado GUDIZ constituye una reproduccion del signo
GUDIZ registrado a nombre de COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C., de ahi que este

signo no pueda ser registrado, pues carece del elemento esencial para serlo, la

distintividad. (...)""

Incluso cuando en la resolucion No. S/N de 10 de marzo de 2011 se habla del
riesgo de confusion que podria existir entre la marca solicitada, y la marca registrada, el
Comité de Propiedad Intelectual determind que, la marca solicitada GUDIZ, carece de

fuerza distintiva;:

SEPTIMO.- Si existe identidad entre los signos, existe riesgo de confusion entre
los mismos, (...) se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues

la identidad o semejanza se opone a la distincion o caracter distintivo que hace registrable

a una marca (...)'"?

Entonces, la negativa al registro de la marca GUDIZ, solicitada por la compafiia
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, ha sido sustentada en que ésta carece de
distintividad y se encuentra encasillada en la prohibicion establecida en el articulo 135

literal b) de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

3.3.3 Distintividad Adquirida de la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS
COLOMBIA.

Respecto de la figura de la Distintividad Adquirida por el uso constante en el
mercado, contemplada en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones,

contemplada en el inciso final del articulo 135 debemos nuevamente considerar que:
Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (...)
b) Carezcan de distintividad; (...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), ), g) y h), un signo podré ser registrado

como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando

" Resoluciéon No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI

"2 Resoluciéon No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual ~IEPI
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constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido

aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Es asi que en aplicacion de la disposicion contenida en el articulo 135 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, nos encontramos con que un signo,
como lo es GUDIZ, que carezca de distintividad (literal b., de la Decision 486), como lo
ha mencionado el fundamento de la Resolucion S/N de 10 de Marzo de 2011, podra ser
registrado como marca si quien solicita el registro, en el presente caso la compaiia
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y por efecto de tal uso el signo ha adquirido aptitud

distintiva.

Este mismo supuesto, de que un signo carente de distintividad puede ser
registrado si producto del uso constante el signo adquiere una aptitud distintiva, puede
ser replicado en otro caso que fue muy sonado en territorio ecuatoriano, el caso

“BARCELONA S.C. vs. BARCELONA F.C.”!13

En el caso Barcelona, “BARCELONA F.C.” (equipo de futbol cataldn), solicitd
el registro de su marca, pero se encontrd con que en Ecuador ya existia el registro de la

marca “BARCELONA S.C.” (equipo de futbol guayaquilefio).

3.3.3.1 Pruebas de que la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS
COLOMBIA, ha adquirido un caracter distintivo.

Conforme se analiz6 previamente, la figura de la Distintividad Adquirida, previo
a que esta pueda ser reconocida, se debe demostrar el uso real y constante del signo y
que este es identificado por los consumidores para identificar un producto en concreto.
A continuacién, en el caso que ha sido tomado para ejemplificar el supuesto de la
Distintividad Adquirida de un signo carente de distintividad extrinseca, analizaremos si

estos requisitos se han cumplido.

Con la finalidad de demostrar el conocimiento y el uso real y efectivo de la
marca GUDIZ, se ha realizado un estudio de mercado por parte de la compafiia GfK-

Niirnberg Gesellschaft fiir Konsumforschun, este estudio fue realizado a nivel nacional

' En adelante puede ser tratado como “Caso Barcelona”
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y trata sobre el conocimiento y difusion del signo GUDIZ en el mercado ecuatoriano,
estudio que fue realizado respetando criterios de paridad de género, con personas
pertenecientes a niveles socio econdmicos medio alto, medio tipico, y medio bajo; y a
personas con edades comprendidas entre 25 a 40 afios, estudio que como veremos mas
adelante, ha arrojado datos importantes para el estudio de la figura de la Distintividad

Adquirida del signo GUDIZ.

3.3.3.1.1 Prueba de conocimiento por parte de los consumidores

Una de las maneras en las cuales se puede demostrar que efectivamente en el
territorio ecuatoriano el signo GUDIZ es conocido como distintivo del producto al que
en la solicitud de registro se pretende proteger, es con un reportaje de television
nacional. Este reportaje ha enmarcado y reconocido a la publicidad y su difusion, y en
lineas generales al comercial publicitario que se ha hecho del signo GUDIZ como uno
de los mas recordados de la historia de la television ecuatoriana. Este reportaje fue
elaborado por el conocido canal televisivo “Ecuavisa” y transmitido por su espacio

semanal “América Vive”.

Este reportaje inclusive expone el video que contiene el jingle publicitario,
mismo que en la actualidad todavia es recordado: “con mis GUDIZ, soy feliz porque
son de maiz”, y ademas la introduccién principal del reportaje seialado previamente, de

manera importante dice:

Con mis Gudiz soy feliz porque son de maiz,json bolitas de colores, dulces sus
sabores!"... ;Le suena familiar? ;Quién no recuerda a los eternamente populares Gudiz, que mas
alla de lo que ofrecen como producto se volvieron la cancion en boca de todos los nifios en su

momento?

Este reportaje, el cual a mi entender no ha sido publicitado ni elaborado por
PEPSICO, sino por un canal ecuatoriano, demuestra la trayectoria y el reconocimiento

del signo distintivo GUDIZ para identificar el producto “bolitas de colores de maiz”.

De la misma manera, por medio de la amplia difusién que el equipo catalan
BARCELONA F.C. ha tenido en territorio ecuatoriano, no solo por medio de los
partidos que ha jugado, sino por los reportajes que sobre su historia se han realizado,
demuestra, al igual que en el caso GUDIZ, que los consumidores llegan a tener

impregnados en su mente un signo que identifica a un solo producto.
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3.3.3.1.1.1 Estudio de Mercado

Con la finalidad de probar el conocimiento del signo GUDIZ, dentro del estudio
de mercado al cual se ha hecho mencién, en primer lugar se ha buscado establecer el
reconocimiento que solamente la marca tiene en el mercado, en este sentido fue

preguntado a las personas participantes ;Conoce o ha escuchado de la marca GUDIZ?

No, 3%

Estudio de mercado realizado por GfK

Conforme se ve en el cuadro anterior, el signo GUDIZ es recordado por el 97%
de las personas encuestadas. Cabe mencionar que esta pregunta fue realizada sin lo que
en materia de encuestas se conoce como “ayuda”. Este indice de conocimiento sin
ayuda demostraria que el recuerdo espontaneo del signo GUDIZ es muy elevado entre

los consumidores.

Sin embargo, dentro del estudio realizado, al grupo equivalente al 3% que no
recordd la marca GUDIZ, le fue mostrado una imagen de la propaganda del producto
GUDIZ. Al mostrar la imagen al 3% de personas que en principio no recordaba la

marca, al brindar esta ayuda asinti6 conocerla.

La recordacion de la marca GUDIZ entre los consumidores es alta al tan solo
mencionar la marca GUDIZ, mientras que al mostrar una imagen de un promocional de
la marca esta recordacion aumenta de tal manera que todos los encuestados recordaron a

la marca GUDIZ.

Conforme hemos visto a lo largo del presente trabajo, no es solo que el signo sea
conocido para que esta adquiera un valor distintivo, sino que el signo ademas de ser

recordado, sea directamente relacionado con un producto en especifico, en el caso del
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signo GUDIZ la manera de conocer y la pregunta mas importante que se debia realizar a
los participantes en el estudio de mercado, para poder hablar de una Distintividad

Adquirida del signo es ;Qué producto es identificado con la marca?

Los participantes en el estudio de mercado, demostraron un reconocimiento en
un porcentaje del 100%, es decir todos los encuestados, del signo GUDIZ para
identificar “bolitas de maiz de colores”. El producto GUDIZ de PEPSICO son bolitas de

maiz de colores.

Resulta entonces sorprendente el reconocimiento que el signo GUDIZ tiene en
relacion al producto que identifica, ya que los consumidores identifican al producto
como “bolitas de colores de maiz”, esto se debe a que estas personas en alguin momento
han consumido el producto, y ademas esto demuestra que la tinica marca GUDIZ que se

conoce en el mercado es aquella para identificar este producto.

La respuesta que la gente dio respecto a los productos que son comercializados
con la denominacion GUDIZ, es prueba suficiente y fehaciente de la distintividad del
signo GUDIZ de PEPSICO, pues es sorprendente que un 100% de las personas que
dijeron conocer el signo GUDIZ afirmaron que el producto que comercializa son bolitas

de colores de maiz, asi como también haberlo consumido en alguna ocasion.

Esta misma consideracion respecto al nivel de recordacion que un signo puede
llegar a tener se veria facilmente replicado si se tomara el signo del equipo de futbol
catalan y se los mostrard a los consumidores, evidentemente seria relacionado con el

“BARCELONA de Espaifia”, lo cual es un hecho que no deja lugar a dudas.

El estudio de mercado realizado, buscé demostrar en todos los aspectos que sean
posibles que el signo GUDIZ es reconocido unicamente para proteger bolitas de colores
de maiz, razon por la cual se incluy6d una pregunta tendiente a probar lo que se habia
afirmado en el reportaje televisivo realizado por “Ecuavisa”. A pesar de que el
comercial de las “bolitas de colores” denominadas GUDIZ, no ha sido publicitado en
Ecuador hace aproximadamente 15 afios, al momento de realizar la pregunta, ;Recuerda
usted la cancion del comercial del producto?, para sorpresa y considerando el tiempo en
el cual este comercial y esta cancion no han estado reproduciéndose en televisores ni

radios, un 22% de los encuestados recuerdan la cancion caracteristica de GUDIZ.

Indudablemente, para un comercial que ha salido del aire en la television

ecuatoriana hace aproximadamente 15 afios, este nivel de recordacion es importante,
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mas aun al brindar “ayuda” en la recordacion. Es decir, se hizo escuchar a los
encuestados que afirmaron no recordar aquella cancion del producto GUDIZ, un 87%
de las personas que en principio no recordaban la cancidn, afirmaron que si la
recordaban. Mientras que fue tan s6lo un 13% de las personas que en primer lugar

afirmaron no recordar la cancion, quienes con ayuda atn afirmaban no conocerla.

Es decir, el unico producto que los consumidores identifican con la marca
GUDIZ, es “Bolitas de Colores de Maiz”, lo cual es un claro indicativo del
reconocimiento y distintividad que los consumidores le dan a la marca GUDIZ, y a su
producto en el mercado, situacion que daria paso a que con la figura de la Distintividad

Adquirida, se pueda acceder a registro a pesar de no ser distintiva extrinsecamente.

Asi mismo, en caso de mostrarse al publico el signo del “Barcelona de Espafia”,
no hay dudas en que se relacionaria inicamente a ese equipo, sin que se cause confusion

0 asociacion con el equipo ecuatoriano “Barcelona Sporting Club”.

3.3.3.1.2 Prueba del uso real y constante

EL producto GUDIZ, para identificar productos hechos de maiz, dentro del
expediente''* que se encuentra siendo tramitado ante el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, ha expuesto y agregado copias certificadas de facturas de
comercializacion del producto a diferentes distribuidores, ubicados en diferentes lugares
del pais, en diferentes afios (desde 1982 hasta el 2012) y en cantidades considerables,
las cuales de acuerdo a la naturaleza del producto son suficientes para probar un uso real

y efectivo de la marca en territorio ecuatoriano.

Adicionalmente estan los empaques originales del producto, empaques que han
sido usados en afios anteriores asi como los empaques con los que actualmente se
comercializa el producto en grandes cadenas de supermercados a nivel nacional, lo cual
en principio sirve para demostrar de manera efectiva el uso real de la marca GUDIZ

dentro del mercado ecuatoriano, para identificar el producto de PEPSICO.

De similar manera, el signo Barcelona F.C. ha sido ampliamente usado en el
Ecuador y su difusion ha sido tan amplia en razon de las transmisiones televisivas que

los encuentros futbolisticos del club han tenido en territorio ecuatoriano.

" Tramite No. 07-172RA-2SRR; Comité de Propiedad Intelectual-IEPI
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3.3.3.1.2.1 Estudio de Mercado

Para determinar el uso del signo GUDIZ en relacion con el producto bocaditos
de maiz en el mercado, en el estudio se busco determinar donde se encontraba
disponible el producto, la pregunta que se realizé a diversas personas fue ;Donde pudo

Adquirir el Producto GUDIZ?

Lugar de adquisicién

89%

27%

- =

Tiendas Supermercados Colegios

Estudio de mercado realizado por GfK

Las respuestas de las personas encuestadas evidenciaron como resultado que el
lugar en el que mas se comercializa el producto GUDIZ es en las tiendas de barrio,
lugar de acceso a cualquier persona de todo nivel socio econdmico, con lo cual se puede
demostrar que el producto GUDIZ se encuentra al alcance de toda la poblacion de

consumidores, sin limitacion alguna.

Se busco también conocer el tiempo durante el cual las personas que
participaron en el estudio de mercado conocian la marca GUDIZ, preguntando ;Hace

cuanto tiempo conoce el producto GUDIZ?

70



Aios de conocer el producto Base: 385

Mas de 10 afios [ 60%
7-10 afios _ 18%
4-6 afios - 14%
2-3 afios - 7%
1 afio I 1%

Menos de 1 afio | ,3%

Estudio de mercado realizado por GfK

El 60% de los encuestados afirmd conocer el producto GUDIZ desde hace mas
de 10 afos, incluso se afirmo que los conocen desde que son nifios. Considerando que la
mencionada encuesta fue realizada a personas cuya edad se enmarca entre los 25 y 40
afios de edad, y el conocimiento que tienen de la marca GUDIZ es de hace mas de 10
afios, es una muestra inequivoca del uso reiterado del signo GUDIZ para identificar

bocaditos de maiz.

3.3.4 Consideraciones respecto a la figura de la Distintividad Adquirida del
Signo GUDIZ realizadas por el profesor Jorge Otamendi

El profesor Jorge Otamendi, ha realizado también un andlisis respecto a la
distintividad que por el uso constante el signo GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS
COLOMBIA ha adquirido, y el asombro del profesor Otamendi al hablar sobre el signo
GUDIZ es evidente, ya que en sus propias palabras ha dicho:

(...), segiin lo que surge de los sitios en Internet que he visto, dicha marca ha alcanzado
una difusion singular. Impresiona leer los testimonios de quienes recuerdan no solo la marca,
sino también el jingle con el que se la promocionaba. En el trabajo “Los protagonistas de la
publicidad en el Ecuador los ultimos 20 afios. Estudio Historico y de Contexto” escrito por
Rafael Esteban Santacruz Caicedo y publicado por la Universidad Tecnoldgica Equinoccial,
Facultad de Ciencias Sociales y Comunicacion, se reconoce que la compana “GUDIZ soy feliz
porque son de maiz, son camparias que han generado mucha memorabilidad y que hasta ahora

siguen en la retina de la gente, camparias como estas son realmente exitosas”
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Obviamente, si la campafia publicitaria de Gudiz, que segun he podido ver en algin sitio
de Internet, data de 1985, es recordada en la actualidad, significa que la marca GUDIZ, hoy de

. 116
Frito Lay'", es una marca de gran prestigio.

Asi también ve coOmo esta situacion de hecho, y digo de hecho porque
actualmente no existe un reconocimiento efectivo por parte de la autoridad nacional
competente, como es la distintividad y notoriedad que la marca GUDIZ ha adquirido
por su uso constante, se encuadra en el derecho comunitario, precisamente en la
Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Al respecto el profesor Jorge

Otamendi ha manifestado:

El articulo 135 de la Decision 486 establece que una marca que carecia de
‘distintividad’, “podria ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo
hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha

adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica'’
Y mas adelante continua:

Esto es exactamente lo que ha sucedido en el mercado ecuatoriano con la marca
GUDIZ. GUDIZ ha sido tan intensamente utilizada para “bocaditos de maiz” que no creo
equivocarme al afirmar que es la unica que el publico conoce y reconoce. Este reconocimiento
es la mejor prueba de que el publico la reconoce como una marca, mas alla de si esta registrada

0 no, hecho que el publico por lo general ignora.'®

"3 “Impresionan las referencias que se hacen en distintos sitios al comercial de GUDIZ difundido a partir
de la década de 1980 y el recuerdo que hay del comercial de esa época y por tanto, el conocimiento que se
tiene de la marca GUDIZ, realizado por PepsiCo Alimentos Ecuador y todos sus antecesores, las cuales
para efectos practicos denominaré en lo sucesivo como Frito Lay” En Jorge Otamendi, Dictamen

presentado en el Tramite No. 15248, solicitud de registro de la denominacion GUDIZ.

He Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Tramite No. 15248, solicitud de registro de la

denominaciéon GUDIZ.

"7 Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Tramite No. 15248, solicitud de registro de la

denominaciéon GUDIZ.

'8 Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Tramite No. 15248, solicitud de registro de la

denominaciéon GUDIZ.
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Finalmente, el profesor Jorge Otamendi ha concluido diciendo que para ¢l esta
claro que “la marca GUDIZ utilizada por Frito Lay ha adquirido la capacidad distintiva

a la que se refiere el inciso final del articulo 135 de la Decision 486.”'"”

Asi mismo estaria claro que el signo BARCELONA F.C. en el Ecuador ha
adquirido una aptitud distintiva respecto al signo BARCELONA S.C., por tal razén el
publico en general no los asocia ni los confunde, llegando el signo BARCELONA F.C.
a adquirir la capacidad distintiva a la que se refiere el inciso final del articulo 135 de la

Decision 486 de la CAN.

3.3.5 Conclusiones respecto a la Distintividad Adquirida del Signo Gudiz

Con las consideraciones previamente expuestas, queda entonces demostrado de
forma evidente la distintividad que el signo GUDIZ, que ha sido usado por mas de 30
afios para identificar al producto bolitas de maiz de colores, pues en el estudio del

presente caso se ha logrado probar:

a) El uso reiterado y real del signo GUDIZ para identificar a bolitas de colores

hechas de maiz.

b) Que los consumidores, y en general el mercado ecuatoriano, al tinico producto
que identifican bajo la marca GUDIZ es a las bolitas de colores hechas de maiz,

producto comercializado por PEPSICO.

Estas conclusiones que demuestran el uso constante, asi como el hecho de que
los consumidores el tinico producto que identifican bajo el signo GUDIZ son las bolitas
de colores; han sido demostradas por el anélisis de mercado, el cual ademés nos brinda,
respecto al signo y producto GUDIZ, conclusiones que nos permiten entender en mayor

grado, la distintividad que este signo ha tenido en relacion al producto que protege.

a) De las encuestas realizadas se desprende que la marca GUDIZ tiene un 97 %

de recordacion espontanea, es decir que la gente afirma conocer la marca.

"9 Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Tramite No. 15248, solicitud de registro de la

denominaciéon GUDIZ.
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b) De las encuestas realizadas se desprende que un 100% de participantes en el
estudio de mercado afirman conocer a la marca GUDIZ como una marca para proteger

bolitas de colores de maiz.

c¢) El unico producto que los consumidores identifican bajo la denominacion
GUDIZ es el producto que comercializa PEPSICO, es decir bolitas de colores de maiz,

esto se da porque también los participantes afirman haberlas consumido alguna vez.

d) El lugar en el que mas se han adquirido el producto GUDIZ son tiendas de

barrio, seguido de supermercados y escuelas.

e) Un 60% de las personas participantes afirma conocer la marca GUDIZ desde
hace mas de 10 afios, este hecho demuestra que el producto ha estado en el mercado por
al menos 30 afios, ya que entre los participantes del estudio se encuentran personas que

tienen entre 25 a 40 anos de edad.

f) La recordacion que tiene la cancion con la cual se promocionaba el producto
GUDIZ, cancién que lleva aproximadamente 15 afios fuera del aire, ha sido de un 22%

de los participantes en el estudio de mercado.

g) Es evidente que el signo GUDIZ, cumple con lo establecido en el inciso final
del Articulo 135 de Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues se ha
demostrado que si bien es cierto este signo no es distintivo en relacidon a otro signo, es
decir carece de distintividad extrinseca; no se puede negar que el signo ha adquirido
distintividad en razén de su uso real y continuo a lo largo de mas de 30 afos. Prueba
fehaciente de ello, es que los consumidores y en el mercado en general, al Gnico
producto que se lo identifica bajo la marca GUDIZ es al producto comercializado y

elaborado por PEPSICO, es decir bolitas de colores de maiz.

34 A manera de sintesis

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en diversas
ocasiones ha manifestado como criterio que la figura de la Distintividad Adquirida
contenida en el inciso final del articulo 135 de la Decision 486 de la CAN es
equivalente a la figura del Secondary Meaning anglosajon, es decir se habia pensado

que solo los signos carentes de distintividad intrinseca (genéricos, descriptivos o de uso
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comun) podrian ser registrados como marca si por su uso constante llegaban a tener una

aptitud distintiva para identificar a un producto o servicio.

En la Comunidad Andina se entiende que un signo no es distintivo por carecer
de distintividad intrinseca o extrinseca. Por este motivo, un signo carente de
distintividad intrinseca o extrinseca, puede ser registrado como marca si producto de su
uso constante en el mercado, el signo llega a ser identificativo de un producto o servicio
en el mercado. Esto sucede, al contrario de lo que ocurre con el Secondary Meaning,
figura por medio de la cual un signo carente de distintividad intrinseca puede ser
registrado como marca si por su uso contante en el mercado llega a identificar un
producto o servicio en el mercado. Por tal razén la figura de la Distintividad Adquirida

y el Secondary Meaning no son equivalentes.

En el Ecuador, si bien no se han presentado muchos casos en los cuales se puede
aplicar la figura de la Distintividad Adquirida, eso no obsta para demostrar la
aplicabilidad de la misma, tal es asi que tenemos como principal caso de estudio el caso
GUDIZ, caso en el cual en aplicacion de la figura de la Distintividad Adquirida la
marca GUDIZ de PEPSICO, podria ser registrada como marca ya que por su uso
constante ha adquirido aptitud distintiva, esto a pesar de la existencia de un registro
previo de la marca GUDIZ por parte de un tercero ajeno a PEPSICO. Un segundo caso
con el cual se muestra la aplicacion de la figura, es con el caso Barcelona, en el cual
“BARCELONA F.C.”, una marca que no estaba registrada en Ecuador, carente de
distintividad extrinseca respecto a una marca previamente registrada, pero que sin lugar
a duda, producto de su uso constante, ha llegado a adquirir distintividad en el mercado.
Por lo tanto, este signo podria acceder a registro en los términos del inciso final del

articulo 135 de la Decision 486 de la CAN.
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b)

d)

CONCLUSIONES

La marca es un bien inmaterial que se encuentra conformado por caracteres
perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan permitir a los
consumidores distinguir bienes y servicios ofrecidos en el mercado de otros bienes o
servicios similares.

La marca cumple con diversas funciones informativas ante los ojos de los
consumidores. Entre sus funciones mas importantes se encuentran el indicar la
procedencia y la garantia o calidad que un producto o servicio tiene en relacion al
fabricante del mismo; asi mismo cumple con la funcion de brindar a los productos o
servicios el ser publicitados por diversos medios ante los consumidores; y por ultimo
la marca cumple la funcidn de distinguir productos y servicios en el mercado.

Para que un signo pueda ser una marca debe cumplir con dos requisitos principales,
el primero que este se pueda representar graficamente, ante el cual se ha podido
demostrar que tanto texturas, olores y sonidos han sido susceptibles de
representacion grafica; y como un segundo requisito, es que el signo posea
distintividad.

En la Comunidad Andina de Naciones, la proteccion referente a signos distintivos no
tiene como unica finalidad la de diferenciar los productos de sus similares en el
mercado, sino también, tiene como finalidad premiar y brindar proteccion al esfuerzo
empresarial en razon de la constancia en el mercado.

La distintividad de las marcas tiene dos aspectos: El primer aspecto es la
distintividad intrinseca, misma que es la capacidad que tiene un signo respecto a un
producto o servicio, es decir que no describa ni al producto o servicio, ni al género al
que este pertenece; y que no sea un signo de uso comun para ese tipo de productos.
El segundo aspecto es la distintividad extrinseca, la cual es la capacidad de un signo
para ser diferente de otros signos previamente existentes.

La figura de la Distintividad Adquirida, contemplada en el inciso final del articulo
135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones ha establecido la
posibilidad de que signos que no son distintivos, o que son descriptivos, genéricos,
de uso comun, o que consistan en un color no delimitado por una forma especifica;
puedan ser registrados en virtud de la distintividad que el signo haya adquirido

producto del uso constante en el mercado para identificar un producto o un servicio.
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2)

h)

3

La figura del Secondary Meaning, propia del derecho anglosajon, ha establecido la
posibilidad de que un signo que es descriptivo, genérico o de uso comun, o que
consistan en solamente un apellido, pueda ser registrado como marca si como
producto de su uso constante en el mercado, este llega a ser distintivo de un producto
0 Servicio.

Ambas figuras, la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, han sido
equiparadas en la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina de Naciones, es decir se ha considerado que tanto la figura de la
Distintividad Adquirida como el Secondary Meaning han establecido la posibilidad
de registro de signos que en principio son carentes de distintividad intrinseca, y por
esta razon ambas figuras serian equivalentes.

La Distintividad Adquirida reviste de un mayor andlisis respecto al Secondary
Meaning anglosajon, pues al otorgar un caracter distintivo por el uso, a signos que
carecen de distintividad, sin hacer una diferenciacion de la distintividad intrinseca o
extrinseca, la figura de la Distintividad Adquirida, permitiria la posibilidad de
registro como marca aquellos signos que ab initio no poseen una capacidad distintiva
extrinseca.

Debido a que en la Comunidad Andina de Naciones se entiende que un signo no es
distintivo por carecer de distintividad intrinseca o extrinseca, un signo carente de
distintividad, sea intrinseca o extrinseca, puede ser registrado como marca si
producto de su uso constante en el mercado, el signo llega a ser identificativo de un
producto o servicio en el mercado. Al contrario de lo ocurrido con el Secondary
Meaning, figura por medio de la cual un signo carente de distintividad intrinseca
puede ser registrado como marca si por su uso contante en el mercado llega a
identificar un producto o servicio en el mercado; por tal razoén la figura de la

Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning no son equivalentes.
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19 de julio de 2013

Dictamen a ser presentado en el Tramite No. 15248, solicitud de registro de la
denominacién GUDIZ,

Marca GUDIZ en el Ecuador

i

Se me pide que me expida sobre el peso de la coexistencia de hecho y
derecho, en la determinacion de confundibilidad de marcas que cubren productos
diferentes. Para dar una Opinién que cubra la realidad del caso en analisis también
me he de referir al valor que tiene el uso de una marca no registrada.

Antes del desarrollo del tema describiré brevemente los hechos sobre los que
desarrollaré mi opini6n a manera de evitar interpretaciones equivocadas.

La marca GUDIZ es registrada por primera vez en el ambito del Pacto
Andino, en Colombia, en el afio 1975, por quien ahora es PepsiCo Alimentos
Colombia. Esta misma marca fue registrada por un tercero en 1979 en Ecuador,
cuyo titular es hoy Comercial Alimenticia S.A.

En la década de 1980 la empresa ECUDAL S.A. luego absorbida por Snacks
America Latina Ecuador, comenzé a usar 1a marca GUDIZ dentro de territorio
ecuatoriano, uso que continda a la fecha.

Luego de usar constantemente la marca GUDIZ, en el mercado ecuatoriano
por al menos 20 afios, en el afio 2004 Frito Lay Colombia (ahora PepsiCo Alimentos
Colombia), sociedad afiliada a Snacks America Latina Ecuador (ahora PepsiCo
Alimentos Ecuador), ambas pertenecientes al mismo grupo econémico de PepsiCo,
Inc. solicita el registro de la marca GUDIZ en el Ecuador, misma que no recibe
oposicion de Comercial Alimenticia S.A., pero si una observacién del Instituto
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Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI-, que denegé el registro, siendo dicha
denegatoria apelada por PepsiCo Alimentos Colombia.

Paralelamente al tramite de registro de marca senalado en el parrafo que
antecede, Frito Lay Colombia inici6 el tramite de cancelacién por falta de uso contra
la marca GUDIZ de Comercial Alimenticia, lo cual mereci6 un acogimiento primero

Y un rechazo después y que motivé una serie de otras acciones que no viene al caso
mencionar aqui.

No surge de las actuaciones con claridad que Comercial Alimenticia S.A.
haya usado efectivamente la marca GUDIZ o la marca GUDY’S durante algin
periodo en productos dentro del territorio ecuatoriano. A los efectos de mi analisis,
y aunque tal uso no tenga sustento en prueba obrante en autos, asumiré que algun
uso anterior de GUDIZ se ha realizado por parte de esta sociedad.

El uso de GUDIZ por Ecudal S.A. y luego por Snacks America Latina
Ecuador (ahora PepsiCo Alimentos Ecuador) ha sido para “bocaditos de maiz”,
mientras que el uso de Comercial Alimenticia S.A. habria sido para “caramelos”.

Para determinar la intensidad de GUDIZ para dichos “bocaditos” he recurrido

a los buscadores principales donde he encontrado datos de gran interés para mi
analisis.

Impresionan las referencias que se hacen en distintos sitios al comercial de
GUDIZ difundido a partir de la década de 1980 y el recuerdo que hay del comercial
de esa época y por tanto, el conocimiento que se tiene de la marca GUDIZ, realizado
por PepsiCo Alimentos Ecuador y todos sus antecesores, las cuales para efectos
practicos denominaré en lo sucesivo como Frito Lay.

No he encontrado ni una sola referencia a la marca GUDIZ, ni GUDY’S de
Comercial Alimenticia S.A.

En lo que hace a lo que amparan las marcas, veo que la marca de Comercial
Alimenticia S. A. cubre exclusivamente “caramelos, confites de distintos sabores,
dulces, galletas y chicles”. Mientras que la marca de Frito Lay ha sido usada para
distinguir “bocaditos de maiz” y la solicitud respectiva distingue “bocaditos de
maiz” en la actualidad, aunque fue solicitada para toda la clase.
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Otro hecho muy relevante en el caso es que Comercial Alimenticia S.A. no se
0puso a la solicitud de la marca GUDIZ de Frito Lay.

-1I -

A los efectos de determinar si dos marcas son 0 no confundibles hay varios
factores que deben ser tenidos en cuenta Y que no viene al caso repetir aqui. Pero
hay tres que veo en esta causa que tienen una relevancia determinante. El primero de
ellos es que, como ya sefalé, las marcas en pugna cubren productos diferentes:

“bocaditos de maiz” por un lado Yy “caramelos, confites de distintos sabores, dulces,
galletas y chicles”, por el otro.

Como vemos no se trata de los mismos productos toda vez que un confite es
una golosina consistente en fruta seca, frutos secos, semillas o especias recubiertos
de caramelo de azdcar, tal y como lo define Wikipedia. Para la Real Academia
Espafiola, segiin reza el Diccionario de la Lengua, el confite es una “pasta hecha de

azicar y algiin otro ingrediente, ordinariamente en Jorma de bolillas de varios
tamariios™.

Y asi lo debe haber entendido antes Comercial Alimenticia S.A. y por ello
tolerd el uso y no se opuso al registro.

El segundo es que la marca GUDIZ solicitada por Frito Lay se viene
utilizando desde hace alrededor de 30 afios. No he visto prueba alguna de conflictos
0 de casos de confusion entre las marcas, con lo cual se debe presumir que
efectivamente las marcas cubren productos diferentes y que no son confundibles.
Insisto en que sélo al efecto del andlisis asumo un uso de la marca de Comercial

Alimenticia S.A. ya que no he visto en ninguna prueba constancias definitivas del
uso de la misma, sino de GUDY’S.

Aun asi me pongo en la mejor posicién para esta firma, asumo que uso la

marca. Digo en la mejor, porque de no haber usado la marca, estaria en condiciones
de ser declarada caduca.
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En Argentina se han decidido infinidad de casos en los que se sostiene que la
coexistencia pacifica de las marcas durante cierto tiempo es una prueba
determinante de que las mismas son inconfun
papel importante en esta determinacion el
consentido por la otra parte.

dibles. Obviamente también juega un
que dicho uso hubiese sido conocido y

Asi se ha dicho:

* ... la presencia simulténea en el mercado de expresiones similares —sea
empleadas como marcas o como nombres comerciales-, sin que la
oponente haya acreditado que se produjeran situaciones equivocas ni
brindado explicaciones satisfactorias de por qué consintié el uso de un
nombre que ahora estima confundible con su marca, constituye un factor
importante para determinar su inconfundibilidad...” (In re: causa
17.699/94, “Transportadora Volta Redonda S.A. ¢/ Simex Internacional
Cargas S.A. s/ cese de oposicion al registro de marca”, Sala IIl. del
10/11/98).  Ver también causa 12354/03 “Castellani, Carlos Alberto ¢/

Lapilli Leonardo s/ cese de oposicion al registro de marca”, Juzgado 11,
Secretaria 22, Sala III, del 01/07/10.

En 1968 la Excma. Camara Federal en lo Civil y Comercial declaré Ia
inconfundibilidad de las marcas AIRON y AIRCON con estos fundamentos.

“... la coexistencia de ambas marcas desde 1950 a 1956 y la propia
tolerancia de la actora que no formulé oposicion alguna al registro de la
marca AIRCON, ni tampoco a su renovacion, ni articulé nulidad alguna
desde el registro de dicha marca. Habiendo coexistido tanto tiempo, y no
estando acreditado ningin perjuicio, no se ve la razén para declarar la

nulidad pedida.” (In re: causa 3914, “Giura Domingo ¢/ Aircon S.R.L.”,
del 20/2/68)

Poco después sostuvo:

“En ese mismo sentido esta Sala ha resuelto que cuando han coexistido
dos marcas —una registrada y otra de hecho- desarrolldndose en paz una
vivencia simultdnea, sin que se hubiera probado el acaecimiento de
problemas o de situaciones dariosas, no es razonable admitir la oposicion
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al registro (causa 9471 del 1/9/70). No se trata de homologar asi una
nueva categoria de marcas surgidas por el solo hecho del uso sino de
evaluar una situacion fictica sin desoir el reclamo de una realidad
comercial (causa 9476 del 20-770)...” (Inre: causa 1512, “Nobile SCA ¢/
La Noble SAIM.Ref Inc. y Com.”, Sala I, del 1/8/72)

Al declararse inconfundible GILLETTE FOAMY y FOAMY, se dijo:

HAIK:

“..Es que, como se sefialé en esos precedentes, si las marcas han
coexistido pacificamente durante largos afios, y esto fue conocido y
tolerado por la oponente, no se percibe qué daiio le causa la
regularizacion de un estado de hecho preexistente, conocido y aceptado
sin protestas ni reservas; la oposicion, en tal Supuesto, comporta una
actitud que importa un alzamiento contra la conducta anterior
discrecionalmente asumida —bien que no en todos los casos-, lo que no
merece amparo judicial.” (In re: causa 9686/2000, “The Gillette
Company ¢/ New Idea SA s/ cese de oposicion al registro de marca y
nulidad y reconvencion por cese de uso, Sala I, del 22/06/07).

Los mismos fundamentos sirvieron para declarar inconfundibles HAI y

“Cabiendo senalar que resulta inadmisible que la demandada, que toleré
sin objeciones el uso de la denominacion HAI en Jfuncion marcaria de
hecho, pretenda volverse ahora sobre su propia conducta discrecional,
alzdndose contra el pedido de su registro (conf. Sala I, causa 1532
citada). (In re: causa 6951 y 6951/1, “Hai Sociedad de Hecho ¢/ H.
Lomlojian y Cia. SRL”, Sala II, del 19-1 2-89).

Otro caso interesante fue aquel en el que en virtud de la coexistencia de una
marca usada y de otra registrada y en el caso eran idénticas: “DRAKKAR?”, se

concedio

la marca a una parte para toda la clase menos embarcaciones (Ia habia

usado para tablas de surf solamente) y a la otra parte para embarcaciones. Se trataba
como vemos, de productos que pertenecian a un mismo género (In re: causa 5513,
“B.F.Fiberglass SRL ¢/ Coufiagu, Carlos Alberto”, Sala II, del 30-12-87)
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En otro caso y con los mismos fundamentos se admiti6 la coexistencia le la
misma marca (“LOZANO) en la clase de los productos alimenticios, a una parte
POT Su uso anterior para distinguir pre-pizzas y a la otra parte el resto de la clase (In

re: causa 76694 “Lozano Hugo O. y otro ¢/ Panificadora Lozano S.A.”, Sala 1, del
25-7-78).

Los mismos fundamentos sirvieron para declarar inconfundibles a las
siguientes marcas: MALENA Yy MANERA (In re: causa 7334/92, “Bagley S.A. ¢/
Virgilio Manera S.A.1..F.”, Sala III del 21-05-93), NOBILE y LA NOBLE (In re:
causa 1512, “Nobile S.C.A. ¢/ La Noble SAIC.R.Ly C.”, Sala II, del 1-08-72),
MORA y MOHA (In re: causa 15430/04, “Moauro Damian Esteban ¢/ Palti
Salomon™, Sala I1I, del 04-08-09), NEPHROSS y NEFROS TEC (In re: causa 3881,

“Galdini Gaudencio y Capiello Miguel ¢/ Organon Tenkknika B.V.”, Sala I1, del 26-
11-85).

No quiero citar mas casos pues hay muchos. Todos ellos parten del mismo
Supuesto, una coexistencia pacifica de afios, ademas conocida y consentida por la

Otra parte, es determinante de la inconfundibilidad y le impide a quien consinti6 ese
uso oponerse al mismo con posterioridad.

En este caso la coexistencia pacifica superaria con creces cualquiera de los
casos argentinos. La marca de Frito Lay ha estado en el mercado ecuatoriano desde

la década de 1980. Es decir durante casi 30 afnos se usd la marca GUDIZ, cuyo
registro pretende Frito Lay.

Pero ademds, segiin lo que surge de los sitios en Internet que he visto, dicha
marca ha alcanzado una difusién singular. Impresiona leer los testimonios de
quienes recuerdan no sélo la marca, sino también el jingle con el que se la
promocionaba. En el trabajo “Los protagonistas de la publicidad en el Ecuador los
ultimos 20 anos. Estudio Historico y de Contexto” escrito por Rafael Esteban
Santacruz Caicedo y publicado por la Universidad Tecnolégica Equinoccial,
Facultad de Ciencias Sociales y Comunicacién, se reconoce que la campana
“GUDIZ soy feliz porque son de maiz, son camparias que han generado mucha

memorabilidad y que hasta ahora siguen en la retina de la gente, camparias como
estas son realmente exitosas”.
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Obviamente, si la Campana publicitaria
en algun sitio de Internet, data de 1985,
la marca GUDIZ, hoy de Frito Lay,

de GUDIZ, que segiin he podido ver
¢s recordada en la actualidad, significa que
€S una marca de gran prestigio.

Si esta marca ha estado en el mercado durante casi 30 afnos sin que se hubiese
generado conflicto alguno con otra marca, es claramente porque no hubo casos
concretos de confusion. Y si ante ese largo uso no hubo casos concretos de
confusion es porque las marcas no eran ni son confu

ndibles y pueden seguir
coexistiendo para distinguir los productos que distinguen.

El tercero es que el principal interesado en la cuestién no dedujo oposicion al
registro de la marca. Y si no Io hizo es porque ni su registro ni su uso los
consideraba perjudiciales. Esta falta de oposicion debe verse a la luz de los demas
hechos que mencionaré a continuacién. A la fecha de la solicitud el uso llevaba mds
de 20 anos. Esa tolerancia y la falta de oposicién a una marca Cuyo uso no podia ser
ignorado son claras pruebas de la falta de interés del entonces titular de la marca

registrada, que no tiene otra explicacion que ello se debia a que las marcas eran
consideradas inconfundibles.

- 1II -

Las normas y jurisprudencia del Pacto Andino llegan a la misma conclusién
respecto de la coexistencia y la inconfundibilidad.

El articulo 135 de la Decision 486 establece que una marca que carecia de
“distintividad’, “podria ser registrado como marca si quien solicita el registro o su
causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto

de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o
servicios a los cuales se aplica”.

Ese uso hace que el pablico consumidor distinga la marca posterior como un
signo diferente del que estaba registrado con anterioridad. En otras palabras, al
poder ser distinguida la marca posterior por el publico, desaparece la posibilidad de
confusion con la marca registrada con anterioridad.
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En el Pacto Andino se entiende que una marca carece de poder distintivo o de
ividad, o bien porque carece de novedad 0 bien porque es confundible con
otra registrada con anterioridad. Por esta razon, la Resolucion No. 030348 de 4 de
octubre de 2005 de la DNPI del IEPI que nego el registro de la marca GUDIZ
solicitada por Frito Lay Colombia, basé su negativa en el articulo 135 literal b) de la
Decision 486 de la CAN. Sin embargo, no se ha considerado el tltimo inciso del
articulo antes mencionado, que al respecto establece: “no obstante lo previsto en los
literales b) ...”, respecto a las marcas que carezcan de distintividad, “un signo podré
ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo

ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se
aplica.”

distint

En el caso FAMILIA vs FAMILIA (Proceso 56-1P-2007) del 6 de junio de
2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostuvo:

“Que por efecto del uso constante, real Y efectivo en un Pais Miembro, el
signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o
servicios que ampara.

Este requisito se debe complementar determinando a partir de qué
momento opera el fenomeno de la distintividad adquirida. la
distintividad puede ser adquirida antes de la solicitud del registro,
después de la solicitud del registro o después del registro mismo.

Lo anterior obedece a que el régimen comunitario sobre proteccion de la
propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la
proteccion al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una
sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento
comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de
la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por
Su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un Signo
perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo
de determinados productos, es natural que obtenga proteccion a su
esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar asi que su
solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la
circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito
exigido por la norma comunitaria.
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El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al
momento de decidir el registro de un signo sobre la base de la
distintividad o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran
atencion a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido
a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en

tal por su uso constante, real Y efectivo” (Proceso: 56-IP-2007 —
Marcas: FAMILIA vs. FAMILIA)

“Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, real y
efectivo. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero ademds dicho uso
para ser real y efectivo debe ser evaluado de conformidad con las
cantidades de productos o servicios puestos en el mercado en relacion
con la naturaleza de los mismos” (Proceso: 56-IP-2007 )

Esto es exactamente lo que ha sucedido en el mercado ecuatoriano con la
marca GUDIZ. GUDIZ ha sido tan intensamente utilizada para “bocaditos de maiz”
que no creo equivocarme al afirmar que es la twnica que el pablico conoce y
reconoce. Este reconocimiento es la mejor prueba de que el publico la reconoce

COmo una marca, mas alla de si esta registrada o no, hecho que el puablico por lo
general ignora.

En el caso OMEGA vs OMEGA (Proceso 44-1P-2010) del 29 de abril de
2010, dicho Tribunal sostuvo que:

“Si bien el sentido del ultimo pdrrafo del articulo 135 establece el
Jenomeno de la ‘distintividad sobrevenida’ para antes de la solicitud del
registro del signo, dicho articulo debe analizarse o extenderse bajo el
entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la

solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro
mismo”

En nuestro caso, se dio la distintividad sobrevenida antes de la solicitud del
registro. Como vimos GUDIZ fue utilizada durante afios como marca de hecho. Fue
recién en el ano 2004 que fue solicitado su registro como marca. El uso para ese
entonces llevaba alrededor de 20 anos y ya habia adquirido el prestigio y
reconocimiento del piblico consumidor. Es interesante destacar los testimonios que
recuerdan al producto y al jingle publicitario cuando eran nifios.
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Esta interpretacion extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre
proteccion de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la
proteccion al esfuerzo empresarial Yy, en consecuencia, propugna por una sana
competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio
y del trabajo ajeno. Si un empresario antes o después de la solicitud del registro, o
después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un
signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el
consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga
proteccion a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar asi que
su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de

que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma
comunitaria.

Es que toda la finalidad de reconocer el significado secundario es el mismo
que senalo mds adelante para proteger a la marca de hecho. Es proteger la clientela
lograda a través del uso de la misma. El tratadista Rudolff Callman (“Callman on
Unfair Competition, Trademarks and Monopolies”, 2013 Thomson Reuters 4/2013,

pag. 20-178), explica que la historia est4 llena de casos de marcas que adquirieron
significado secundario y sostiene:

“La ley no podia ignorar este desarrollo, y no podia permitir a
imitadores desleales excusar el fraude invocando distinciones legales
entre marcas técnicas y no técnicas ...".

En los dos casos citados se trataba de situaciones idénticas al que se discute
en el presente caso, un uso intenso durante afios de una marca enfrentada con otra,
igual, registrada con anterioridad. En ambos, se remiti6 el caso a los Jueces

Consultantes para que emitieran un nuevo fallo de acuerdo a la interpretacion dada
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Esta claro para mi que la marca GUDIZ utilizada por Frito Lay ha adquirido

la capacidad distintiva a la que se refiere el inciso final del articulo 135 de la
Decision 486.

-1V -
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Hay otro hecho a tener en cuenta en este caso ademds de la cuestion de la
coexistencia y es el valor que tiene el uso sin registro de la marca GUDIZ. Ya he
senalado que se trata de una marca que por su uso y promocion goza de una gran
difusion. El publico la recuerda y asocia con un producto determinado. En términos
de mercado esté claro que la marca GUDIZ tiene una clientela propia, que ha sido
adquirida, sin recurrir a actos de confusion, por el esfuerzo realizado por sus
titulares a través del tiempo. Dejar, a estas alturas, sin registro de marca a Frito Lay
significaria lisa y llanamente la posibilidad de perder esa clientela y permitir que

cualquiera, en el caso la otra parte, se aproveche del prestigio legitimamente
obtenido por la marca GUDIZ.

Desde hace afios la jurisprudencia argentina reconoce un enorme valor al uso
de una marca por esta razén:

“La proteccion al uso anterior de una marca sin registro, obedece, no
s6lo al propésito de evitar maniobras de mala fe de su contraria —en este
caso no invocada ni existente- sino también a los efectos de defender una
clientela formada mediante esa utilizacion.” (In re: causa 9476, “R.
Moghilevsky e Hijos SRL ¢/ Modart SACIFI”, Sala II, del 21-7-70)

También:

“Pues bien: una de las finalidades esenciales de la Ley de Marcas es la
tutela de las buenas prdcticas comerciales (Corte Suprema, Fallos:
255:26; 257:45; 259:292; 267:360; 272:290; 279:50, exp. 8227 C.A.T.
Cigaretten Fabriken GmbH ¢/ Emaliena SACI, del 24/ 7/66). Ellas exigen
que se respete el derecho a la clientela formada mediante el uso legitimo
de una marca y en muchas hipétesis a través del empleo de “hecho” de
ese elemento de identificacion de los productos. Porque si bien es cierto
que la ley 3975 adopté el llamado “sistema atributivo”, también lo es
que €l no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que
prive a las marcas no registradas de la tutela que surge de los principios
generales del Derecho sea para proteger la indicada clientela o ya fuera
para cohibir prdcticas poco leales (conf. CNFed Sala Civ. y Com.
entonces unica, LL T 129 P1038, sis. 16770; esta Sala II, causa 6921
“Swift de la Plata S.A. ¢/ Sumastro José Gerardo” del 23/5/78, sus citas y
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otras).” (In re: causa 22, “Industrializacién de Cereales Granisol SRL ¢/
Alimentos Granix SA”, Sala 11, del 17/10/80).

En igual sentido Causa 1589 “Dobboletta y Cia. SAICyF ¢/ Mozotegui,
Arriola, Inchaurraca y Cia. SACIF”, Sala II, del 30/11/72 y Causa 1538

“Dignos
SACIFly A ¢/ Minotto, Luis Emilio” del 29/2/72.

En el caso que nos ocupa no cabe ninguna duda que hay clientela y que ella
es de la marca GUDIZ de Frito Lay. Esta clientela, insisto, fue adquirida de buena
fe, legitimamente. Y la Gnica que pudo haberse opuesto al uso de la marca era
Comercial Alimenticia S.A. y no lo hizo. Y la Unica, ademas, que pudo oponerse al
registro era Comercial Alimenticia S.A., tampoco lo hizo. Estos hechos demuestran
con claridad que la clientela generada con el uso de la marca fue legitimamente

adquirida y que ahora no le puede ser arrebatada mediante la denegatoria del
registro.

Entiendo que la cuestién hubiese sido de mas dificil solucién de no haberse
limitado la marca denegada. Pero, habiéndose limitado la marca para distinguir otros
productos dicha solucién aparece naturalmente. Ese uso anterior y la clientela
adquirida no pueden ser ignorados. Cabe imaginar el absurdo, y la injusticia, del
supuesto en que desaparecido el derecho de Frito Lay para “bocaditos de maiz”,
Comercial Alimenticia SA obtuviese el registro de la misma y la usase. Se quedaria

asi con el mercado y la clientela de Frito Lay sin razon moral legitima que pueda ser
acogida por sistema legal alguno.

En los términos de la Decision 486, GUDIZ ha adquirido capacidad distintiva
y esto le otorga el derecho a ser registrada como marca. Al reconocimiento del

publico consumidor como marca se agrega asi el derecho a que sea registrada como
tal.

Atentamente,

})@@nﬁ@p



ANEXO I1

DECLARACION JURAMENTADA DE REALIZACION DE ESTUDIO
DE MERCADO POR PARTE DE JETHRO CORTES
REPRESENTANTE DE LA COMPANIiA GFKECUADOR S.A.
INVESTIGACION ESTRATEGICA.

ESTUDIO DE MERCADO RESPECTO AL PRODUCTO
CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LA MARCA GUDIZ
ADJUNTADO EN EL TRAMITE NO. 07-172-RA-2S RR DEL COMITE
DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA; por cuanto me
ha presentado el documento habilitante que ostenta, cuya copia
certificada se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la
siguiente declaracion jurada. Al efecto bien instruido por mi, el Notario,
en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla procede libre

y voluntariamente, y advertido que fue de decir la verdad con claridad y
exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento y de las
penas de perjurio, con juramento declara lo siguiente: Yo, JETHRO
NJOSE ANTONIO CORTES TRABADO, Gerente General vy
N . B;presentante Legal de la compaiia GFKECUADOR SA.
INVESTIGACION ESTRATEGICA, compania legalmente constituida en
Ecuador, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,
comparezco ante Usted Sefor Notario para declarar libre y
voluntariamente que represento a la empresa GFKECUADOR S.A.
INVESTIGACION ESTRATEGICA, empresa dedicada a la encuestas y
sondeos de opiniéon a nivel nacional e internacional desde el afo dos
mil ocho (2008), declaro que la realizaciéon de las encuestas referentes

al conocimiento del producto (bocaditos de maiz) marca GUDIZ en el
Ecuador ha sido realizada de forma imparcial, objetiva y sin ningun tipo
de direccionamiento. Ademas, ante usted declaro que de la muestra
entregada se ha consultado a nivel nacional en un cien por ciento
(100%); en la ciudad de Quito en un cincuenta punto doce porciento
(60.12%); y en la ciudad de Guayaquil en un cuarenta y nueve punto
ochenta y ocho por ciento (49.88%). Del total de la muestra se pudo
consultar en un cien por ciento (100%) a personas de 25 a 40 anos. Del
total de la muestra se pudo consultar en un cuarenta y seis punto cinco
porciento (46.5%) a personas de sexo masculino y a un cincuenta y

tres punto cinco porciento (53.5%) a personas de sexo femenino. Es



ESCRITURA # P12830

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad” (HASTA Ad, :
DECLARACION JURAMENTADA). Para la celebracion de la pre%enfe
escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, que leida que
le fue al compareciente por rrj , el hotario se ratifica y firma conmigo en
unidad de acto, quedaﬁdo incorpo(r(a/da en/el protocolo de esta notaria.

DE TODO LO CUAL DOY FE.-

Y

e \

7 y

/ p——————————s i
S K \

JETHRQO JOSE ANTONIO CORTES TRABADO
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GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA

Quito, 01 de abril del 2013

Senor

Jethro José Antonio Cortés Trabado ' .,

Presente
De mi consideracion:

Por medio de la presente cimpleme informarle que la Junta General Universal Ordinaria
de GFKEcuador S.A. Investigacién Estratégica, reunida el dia de hoy tuvo el acierto de
elegirlo GERENTE GENERAL de la Compaiiia por el periodo de CINCO afios.

De conformidad con lo que establece el articulo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la
Compainia, en el desempefio de su cargo usted ejercera individualmente la
representacion legal, judicial y extrajudicial de la compaiiia y realizara la libre y mas
amplia administracion de la compafiia, en la forma que mejor estime conveniente a los
intereses de ella. Sus deberes y atribuciones se encuentran sefialados en el articulo

décimo octavo del estatuto de la compariia.

La compaiia GFKEcuador S.A. Investigacion Estratégica se constituyé mediante Escritura
Publica auiorizada por el Notario Primero del Cantén Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos,
el 12 de J\//Iarzo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantén Quito, el 27 de
Marzo de 2008.

// Atentamente

-

rcedes Ayo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la comparia GFKEcuador S.A. Investigacién
Estratégica para el cual he sido elegido. Quito 1 de Abril del 2073.

G —%
Jethr% José Antonio Cortés Trabado
Pasaporte G06474596



.:Registro Mercantil de Quito -

FRAMITE NUMERG+10027

el

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON: QUITO

RAZON DE INSCRIPCION NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE
SE MUESTRA A CONTINUACION:

N
1. RAZON DE INSCRIPCION DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
NUMERO DE REPERTORIO:  ~~. o | 12123
FECHA DE INSCRIPCION: -~~~ - | 11/04/2013
NUMERO DE INSCRIPClON LRt S 5124
REGISTRO®: 720 i 7 e G e T LIBRO DE NOMBRAMIENTOS
2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO: ; ,
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA: JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO: 01/04/2013
FECHA ACEPTACION: v 01/04/2013
NOMBRE DE LA COMPANIA: GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA
DOMICILIO DE LA COMPANIA: QuUITO
“./\ 3. DATOS DE REPRESENTANTES:
d’\ Identificacion  / Nombres y Apellidos Cargo Plazo
\‘ G06474596 CORTES TRABADO JETHRO | GERENTE GENERAL 5 ANOS
g JOSE ANTONIO
£ y '
$ Y

/

\\EAEQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCION, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISION: QUITO, A 11 DJATS) DEL MES DE ABRIL DE.2013

g

e -~

i
el
DR. RUBEN. ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ — g
REGISTRKDOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO 3

’ fg'L
(_‘c,’)\\a

DI{VCCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL
NOTARIA PRIMERA DE QUITO -
EN APL;CAUON ALALEY NOTARIAL | .7
DOY FE que ia fotocopia que A‘JT*-(‘cDE esta:
confor'ne con el doc -mento .,U\: e tuz presentado
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DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

'Se otorgo ante mi, LA DECLARACION JURADA, otorgada por
GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA,; vy, en fe de ello
‘:confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito

¥
,_&'94 once de septiembre del afio dos mil trece.-
54

R
R14 prt

DrJorge Machado Cevallos
Notario Primero)el Canton Quito




@ PEPSICO Gr K

RE-1851 EXPLORACION INTERCEPT

Cliente: PEPSICO

Contactos:

Jethro Cortés

Gerente General GfK

Leonardo Asanza

Ejecutivo de Proyectos GfK GYE
Moénica Rumbea

Ejecutiva de proyectos GfK GYE

Julio, 2013



Introduccion

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013 2



@PEPSICO Gr K
Nota Metodologica

Esta fase nos ayudara a identificar las expectativas
, del publico objetivo en puntos de afluencia para

poder explorar el comercial deseado

[ F2F INTERCEPT ]

~
.

Recoleccion de Datos:
Entrevistas F2F por intercept, en puntos de afluencia
Cuestionario; maximo 10-15 minutos de duracion.

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013
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@ PEPSIOO‘ Gr K

Publico Objetivo

Las personas que participaron en este estudio deberian cumplir con las siguientes caracteristicas:

Género:
Hombres y Mujeres

NSE:

Medio alto, medio tipico, medio bajo

Edad:
25 a 40 anos

Ciudad:
Quito-Guayaquil

Caracteristica:
Conocedor de la marca Gudiz

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013



@ PEPSICO Gr K

Distribucion de la muestra

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA TOTAL
Guayaquil 192
CIUDAD 385
Quito 193
Medio Alto 95
NSE Medio Tipico 126 385
Medio Bajo 164
EDAD .
ENTREVISTADO 25 a 40 afios 385 385
i Masculino 179
GENERO 385
Femenino 206 § &

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013



CONOCIMIENTO DE LA MARCA GUDIZ




@Pspsmo‘ GFK
Conocimiento

Conocimiento de la marca
“GUDIZ”

No,
3%

Recordacion de Imagen

* Bases pequeias

P1. P2. ; Conoce o ha escuchado sobre la marca GUDIZ'?; ;Recuerda en dénde se realiz6 esta imagen?
© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013 7



Conocimiento Gudiz % pepsico 14

Conocimiento de Gudiz por Edad

36-40

25-29

B Sj
®No
‘ Conocimiento Gudiz por Género

Femenino

El conocimiento
espontaneo de Gudiz

es mayor dentro de
los grupos de edades
de 30 a 40 afios.

Masculino

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013



Conocimiento

@ PEPSICO Gr K

Productos comercializados

Bolita de
colores
100%

Consumo alguna ocasion

Si, 100%

P3. P4. ; Qué clase de productos son comercializados con esta marca?; ; Ha consumido alguna vez este tipo de productos?

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013




@Pepsmo‘ GFK
Conocimiento

Lugar de adquisicion Base: 385

89%

27%

18%

Anos de conocer el producto Base: 385

Tiendas Supermercados Colegios

Mas de 10 afios 60%

7-10 afos

4-6 afos

2-3 afos

1 afio

Menos de 1 afio

P5. P6. ;Doénde los pudo adquirir?; ¢ Hace cuantos afios conoce los productos GUDIZ?
© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013 10



Anos de conocer el producto

@ PEPSICO

60,3% 59,2%

B Masculino

® Femenino

15,1%3,6%
9,2%
4,5%

0,0%5% 1,1%,0%

Menos de 1afio 2-3 afios 4-6 afos 7-10 afios Mas de 10

Mas de 10 afios

7-10 afios

4-6 afios

2-3 afos

1 afio

Menos de 1 afio

B Masculino

®Femenino

1 afio afos
74,6%
Mas de 10 afios
m25-29 o
7-10 afios
m30-35
®36-40 4-6 afios m25-29
24,3% 20,9% ®30-35
20,1% 2-3 afios "36-40
10,4%
7% 2,8% 1 afio 100,0%
r T - T
Menos de 1afio 2-3afios 4-6 afios 7-10 afios Mas de Menos de 1 afio
1 afio 10 afios

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013



Conocimiento

@ PEPSICO GFK

Recordacion de la cancion Base: 385

Si 22%

P7. P8. ;Recuerda usted la cancion del comercial del producto?; ¢ Podria cantar parte de la cancion?
© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013

Estrofas recordadas Base: 85

Con mis gudizsoyfelizporque son de maiz - 84%
Bolitas de colores . 53%

Dulces sabores I 21%
Ricos sabores I 15%
Con la amarilla sale el sol ybrilla I 14%

12



Recordacion de la cancion

40,0% 40,0% B Sj

25-29 30-35 36-40

36-40

30-35

25-29

Il

23,5%

B Si

®ENo

56,5%

52,7%

47,3%
43,5%

B Sj
ENo

Masculino Femenino

Femenino

Masculino

LR
ENo

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013
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@PEPSICO‘ Gr K
Conocimiento

Recordacion ayudada Base: 300

I >)> No
recuerdo

13%

Si recuerdo
87%

P9. ;Tal vez recuerda con la ayuda de la grabadora?
© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013



Recordacion ayudada

80,0%

LTS
33,5% ®No

36-40

30-35

I

@ PEPSICO Gr K

0

B Si

ENo

47,3%

uSj
®ENo

Masculino Femenino

Femenino

Masculin
o

25-29 30-35 36-40
56,5% 7
52,7%

20,7%

23,3%

mSj

ENo

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013
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Recordacion ayudada

58,1%
7,5%
ngj
ENo
20,0% 20,0%
15,4% 5,0%
2,5%
50% 9.8
0,0%,0% ,8%.
Menos de 1 1 afio 2-3 afios 4-6 afios 7-10 afios  Mas de 10
afo afos

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013
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Conocimiento

P10. ¢ Recuerda en donde se utilizé esta imagen?
© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013

Recuerda donde se utilizé esta imagen  LEEEEIE

Si recuerdo
59%

@ PEPSICO‘

No
recuerdo
41%

17



Recuerda donde se utilizo esta imagen

@ PEPSICO

49,0%

B Si

ENo

25-29 30-35 36-40

36-40

30-35

25-29

44,9%

B Si

®No

57,4%
50,0% 50,0%

B Si

ENo

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

55,3%

62,5%

B Si

®No

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013
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@PEPSIOO‘ Gr K
Conocimiento

Fabricante del producto

7N

No, 79%
Si, 21%

Fabricante del producto

&
,0/0

Otros . 6,3%

sy
U

B o

P11. P12. ; Conoce quien fabrica o produce este producto?; ; Con qué empresa fabricante asociaria este producto?
© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013 19



Fabricante del producto

@ PEPSICO

72,4% 74.2%

m25-29
H30-35
"36-40

10,0% 9,7%

6,9% 6,5%

OTROS

INALECSA 50,0% "25.29
=30-35
JACK SNACKS (IR 36-40

i

FRITO LAY 70,0% o
FRITO LAY JACK SNACKS INALECSA OTROS
53,8%
H Femenino 7
T HFemenino
6% |
FRITO LAY JACK SNACKS [INALECSA OTROS

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013



Conocimiento

@ PEPSICO Gr K

TIENE PRODUCTOS QUE LE GUSTAA LOS NINOS

PORQUE HACE SNACKS, HACEN ESTE TIPO DE PRODUCTOS
TIENEN PRODUCTOS RICOS, DELICIOSOS

LO INDICAN EN LA PUBLICIDAD

OTROS

HACEN PRODUCTOS PARA TODAS LAS PERSONAS

POR SU LOGOTIPO

SON COMPRADOS, CONSUMIDOS, CONOCIDOS

HACEN COSAS LLAMATIVAS

POR LAACOGIDA

POR LAACOGIDA 6,7%

HACEN COSAS LLAMATIVAS 3,3%
SON COMPRADOS, CONSUMIDOS, CONOCIDOS 6,7%

POR SU LOGOTIPO

HACEN PRODUCTOS PARA TODAS LAS PERSONAS
OTROS

LO INDICAN EN LA PUBLICIDAD

TIENEN PRODUCTOS RICOS, DELICIOSOS
PORQUE HACE SNACKS, HACEN ESTE TIPO DE 26,7%
TIENE PRODUCTOS QUE LE GUSTAA LOS NINOS

10,0%
6,7%

2 4% %
| 4,9%

e 12,0%
e 9 8%
—— 17 1%
7 3%
I 04 4%,
I 10 5%,
e 12 2%
33,30, e 30,

P13.¢ Por que cree que este producto es producido o fabricado por...?7
© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013
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Conclusiones

Marca Espontanea

97% de los
encuestados
declaran conocer la
marca, cuando no
se ayuda a su
recordacion.

Esto se evidencia
en todos los rangos
de edades.

Imagen

Espontanea

Para ayudar su
reconocimiento se
ensefia una imagen
de la publicidad
televisiva de Gudiz,
transmitida en la
década de los 80.

La imagen no logra
activar su memoria
efectivamente,
pues solo 10
entrevistados
asocian la imagen
del pasado con el
producto de
“Bolitas de
Colores”

Producto y
Consumo

El 100% de los
entrevistados
asocian a la marca
con la “Bolitas de
Colores” y declaran
haberla consumido
en alguna ocasion.

Imagen .
Ayudado Comercial Ayudado

Una vez mas,
luego de escuchar
el comercial de
Gudiz los
entrevistados
vuelven a ver la
imagen en busca
de recordar y
asociarla con la
marca Gudiz.

Esta vez se logra
obtener un 59%
de personas que
recuerdan la
imagen.

El 71% de las
personas de 35-40
afos declaran
reconocer la
imagen.

@ PEPSICO Gr K

EI 87% de los
entrevistados
reconoce la cancion.
La mayor cantidad
de encuestados que
no reconocen la
cancion son jévenes
entre 25 y 29 afos,
mientras en otros
rangos de edad es
mucho menor. Sélo
el 73% de los
jévenes dicen
conocerla,
comparado con el

94-96% de los

mayores.

El 58% de los
entrevistados que la
reconocen han
estado
familiarizados con la
marca hace mas de
10 afos.

Fabricante

El 79% de los
encuestados no
conocen el
fabricante de
Gudiz, apenas el
21% logra
identificarlo.

El 51% de ellos
dicen que es Jack
Snacks y el 37%

Frito Lay.

De ellos el 72%
que declaran que
es Frito Lay son
personas jévenes
de 25-29 afios,
mientras los que
dicen Jack Snacks,
el 74% son
personas entre
36-40 afos.

.

.

.

.

.

.

¢ Quién es Gudiz?

Gudiz son Bolitas de Colores recordadas en su mayoria por adultos familiarizados con la marca desde hace mas de 10
afios. Los jovenes asocian el producto con Frito Lay mientras las personas mayores con Jack Snacks. Pero sin duda no

olvidan la jovial cancién que los acompafié durante su nifiez.

© GfK 2012 | RE-1851 Exploracion Intercept — Pepsico | Julio 2013
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GRACIAS







PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DECLARACION Y AUTORIZACION

Yo, José Andrés Bedon Paula, con C.I. 1718194275; autor del trabajo de graduacion
intitulado : “LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA DE LAS MARCAS EN LA
COMUNIDAD ANDINA, UN PASO MAS ALLA DEL SECONDARY MEANING
ANGLOSAJON”, previa a la obtencion del grado académico de ABOGADO en la
Facultad de JURISPRUDENCIA:

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligacion que tiene la Pontificia
Universidad Catolica del Ecuador, de conformidad con el articulo 144 de la
Ley Organica de Educacion Superior, de entregar a la SENESCYT en formato
digital una copia del referido trabajo de graduacion para que sea integrado al
Sistema Nacional de Informacién de la Educacion Superior del Ecuador para
su difusion publica respetando los derechos de autor.

2. Autorizo a la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador a difundir a través

del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduacion,
respetando las politicas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, Lynes 02 d zo dg'20

(LLULLL

o

José Andrés/Bedon 1
1718194275
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